OGOLNE WYTYCZNE
PREZESA URZEDU PATENTOWEGO RP
W ZAKRESIE ZNAKOW TOWAROWYCH



CZESC |

BEZWZGLEDNE PRZESZKODY UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK
TOWAROWY



WYKAZ SKROTOW
ETS

EUIPO (d. OHIM)
ke

kk

KO UP
Konwencja UPOV

NSA
pwp

SN

SUE

SPI

TSUE

Traktat singapurski

Urzad
WSA

Trybunat Sprawiedliwosci Wspdlnot Europejskich (obecnie Trybunat
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej)

Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnos$ci Intelektualnej z siedzibg w Alicante

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 22019 r.
poz. 1145, 1495, 7 2020 r. poz. 875)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U.z 2019 r. poz. 1950,
2128, 22020 r. poz. 568, 875, 1086)

Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym RP

Miedzynarodowa konwencja o ochronie nowych odmian roslin z 1961 r.,
zmieniona w latach 1972, 1978 i 1991

Naczelny Sad Administracyjny

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo witasnosci przemystowej (Dz. U.
22020 r. poz. 286, 288, 1086)

Sad Najwyzszy

Sad Unii Europejskiej

Sad Pierwszej Instancji (obecnie Sad Unii Europejskiej)

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej

Traktat singapurski o prawie znakéw towarowych z dnia 27 marca 2006 r.
(Dz. U.z2009 r. Nr 100, poz. 838 ze zm.)

— Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
— Wojewddzki Sad Administracyjny



Rozdziat I. Pojecie znaku towarowego

1. Definicja znaku towarowego

Zgodnie zart. 120 pwp znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie umozliwiajace
odrdznienie towardw jednego przedsiebiorstwa od towardw innego przedsiebiorstwa oraz mozliwe
do przedstawienia wrejestrze znakéw towarowych w sposdb pozwalajagcy na ustalenie
jednoznacznego i doktadnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym moze by¢ zatem oznaczenie, ktdre spetnia jednoczesnie dwa warunki
wskazane w normatywnej definicji znaku towarowego, a wiec:

— nadaje sie do odrdzniania towardw jednego przedsiebiorstwa od towardéw innego

przedsiebiorstwa oraz

— jest mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakéw towarowych w sposéb pozwalajgcy

na ustalenie doktadnego przedmiotu ochrony.

Nowa definicja znaku towarowego, ktéra zostata wprowadzona w wyniku implementacji
prawa unijnego w marcu 2019 r., znosi dotychczasowy obowigzek graficznego przedstawienia
znaku. Niemniej, w zwigzku z obecnym brakiem wymogu graficznej przedstawialnosci, istotne jest,
aby pamietac, ze kazde przedstawienie oznaczenia musi by¢ wystarczajgco jasne i precyzyjne. QO ile
ocena, czy dane oznaczenie pozwala wilasciwym organom ispoteczenstwu na ustalenie
jednoznacznego i doktadnego przedmiotu ochrony znaku, wydaje sie raczej oczywista w przypadku
tradycyjnych rodzajow znakow (znaki stowne, stowno-graficzne i graficzne), to w stosunku do
niekonwencjonalnych oznaczen moze jednak by¢ potrzebne doktadniejsze zbadanie wymogéw
wynikajacych z art. 120 pwp.

Pomimo ze ogdlny wymodg graficznej przedstawialnosci zostat zniesiony, istniejgce
orzecznictwo dotyczace przedstawienia graficznego oznaczen nadal ma istotne znaczenie dla
zrozumienia warunku, zgodnie z ktérym mozliwe musi byé odpowiednie przedstawienie oznaczen
w rejestrze.

Katalog form przedstawieniowych znaku towarowego

Ustawa Prawo wtasnosci przemystowej zawiera jedynie przyktadowe wyliczenie form
oznaczen, ktére mogg by¢ znakiem towarowym.

Znakiem towarowym mogg by¢ w szczegdlnosci:

— wyraz, wigcznie z nazwiskiem,

— rysunek,
— litera, cyfra,
— kolor,
— forma przestrzenna, w tym ksztatt towaru lub opakowania,
— dzwiek.
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2. Zdolnosc¢ do odrodzniania

Istotg znaku towarowego jest jego zdolnos¢ do odrdzniania. Art. 120 pwp stanowi bowiem,
ze znakiem towarowym moze byc¢ takie oznaczenie, ktére nadaje sie do odrdzniania towardéw
jednego przedsiebiorstwa od towardw innych przedsiebiorstw. Zdolnos¢ do odrdzniania jako cecha
znaku towarowego ma podstawowe znaczenie przy ocenie, czy dany symbol moze by¢ uznany
za znak towarowy, gdyz bez niej oznaczenie nie jest zdolne do petnienia swojej podstawowe;j
funkgji, jaka niewatpliwie jest funkcja oznaczenia pochodzenia [por. P. Kostarski, t. Zelechowski,
Prawo wifasnosci przemysfowej, Warszawa 2014, str. 284].

Powszechnie przyjmuje sie, ze zdolnos¢ do odrdzniania ma charakter abstrakcyjny i oceniana
jest w oderwaniu od konkretnego towaru. Oznacza to, ze podczas analizy, czy dane oznaczenie
moze by¢ znakiem towarowym, badana jest jego potencjalna zdolno$¢ do odrézniania [por.
U. Prominska [w:] E. Nowiniska, U. Promiriska, M. Du Vall, Prawo wtasnosci przemystowej. Przepisy
i omowienie, Warszawa 2005, str. 183].

Ocena istnienia abstrakcyjnej zdolnosci odrézniajgcej oznaczenia polega na ustaleniu,
czy potencjalny odbiorca towaru nim sygnowanego zapamieta je jako oznaczenie identyfikujace.
Nalezy takze zbadaé, czy oznaczeniu temu nie bedzie przypisana jakas konkretna cecha odnoszaca
sie do towaru [por. K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo
wiasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, , Warszawa 2012, str. 568].

Oznaczanie pozbawione abstrakcyjnej zdolnosci do odrézniania nie moze by¢ w ogdle
znakiem towarowym i w konsekwencji nie moze by¢ na nie udzielone prawo ochronne, o czym
stanowi art. 1291 ust. 1 pkt 1 pwp. W takim wypadku Urzad wydaje decyzje o odmowie udzielenia
prawa ochronnego.

Przyktady
Oznaczenia pozbawione zdolnosci odrézniania:

[ cecrulll

,supermarket”
[por. wyrok NSA z 8 czerwca 2005, [IGSK 65/05]



Abstrakcyjng zdolno$¢ do odrdzniania nalezy rozréini¢ od tzw. konkretnej zdolnosci
odrdzniajacej, ktérej ocena dokonywana jest zawsze w odniesieniu do towardw i ustug bedacych
przedmiotem zgtoszenia [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2004 r., Il SA 4664/03;
zob. takze rozdziat Il — Abstrakcyjna zdolnosc do odrdzniania oraz rozdziat Ill — Konkretna zdolnos¢
odrdzniajgcal.

Zdolnos¢
rejestracyjna
znaku towarowego

Abstrakcyjna
zdolnos¢
odrozniajqca

Konkretna
zdolnosé

(zdolnosé odrézniajqca

odrozniania)

Pierwotna Wiérna zdolnosé

zdolnosé odrézniajqea
odrozniajqca

Zdolnosé Oznaczenie
wyrdzniajqea znaku Nieopisowosc niezdegenerowane
(dystynktywnoséé i niezwyczajowe

3. Zdolnos¢ oznaczenia do uznania go za znak towarowy

Zdolnos¢ oznaczenia do uznania go zaznak towarowy to ogdét cech, ktére wskazano
w normatywne] definicji znaku towarowego i wprowadzono przez doktryne i orzecznictwo [por.
P. Kostanski, t. Zelechowski, Prawo wtasnosci przemystowej, Warszawa 2014, str. 285].

Przyjmuje sie, Zze oznaczenie moze zosta¢ uznane za znak towarowy, gdy jest jednoczesnie:

— zmystowo postrzegalne,
jednolite,

— samoistne,

— przedstawione w sposdb jasny i precyzyjny.

W przypadku, gdy zgtoszone oznaczenie pozbawione jest wyzej wymienionych cech, nie jest
mozliwe udzielenie na nie prawa ochronnego. W konsekwencji oznacza to, ze Urzad odmowi
udzielenia prawa na podstawie art. 1291 ust. 1 pkt 1 pwp w zwigzku z art. 120 ust. 1 pwp.

3.1. Zmystowa postrzegalnos¢

Zmystowa postrzegalnos¢, ktdrg powinien charakteryzowad sie znak towarowy, to zdolnos¢
oznaczenia do postrzegania go za pomocg zmystow.

Katalog form przedstawieniowych zdolnych, by uznac je za znak towarowy, wymienionych
przyktadowo w art. 120 ust. 2 pwp, wskazuje na oznaczenia zdolne do postrzegania za pomocg
zmystow wzroku i stuchu. W doktrynie przyjmuje sie jednak, ze nie sg to jedyne zmysty, na ktére
mogg dziata¢ znaki towarowe [por. K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System prawa prywatnego,
t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 571; P. Kostanski,
t. Zelechowski, Prawo wfasnosci przemystowej, Warszawa 2014, str. 286].
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Niemniej jednak, w przypadku znakéw odbieranych za pomocg innych zmystéw, duzy
problem moze stanowi¢ sposdb ich reprezentacji w rejestrze za pomocg ogdlnie dostepnej
technologii. Dotyczy to przede wszystkim znakéw odbieranych za pomocg zmystéw smaku,
zapachu czy dotyku [zob. takze rozdziat Il — Abstrakcyjna zdolnos¢ do odréznianial.

Przyktady
Znaki postrzegane za pomocg zmystu wzroku:

Mhrriing

BERUNKI

3.2. Jednolitos¢

Jednolitos¢ oznaczenia odnosi sie do jego cech strukturalnych i oznacza, ze musi byé ono
na tyle spéjne, by w catosci mogto byc¢ objete jednym aktem poznawczym.

Innymi stowy, by oznaczenie mogto byé uznane za jednolite, powinno méc by¢ objete
w catosci jednym aktem postrzegania, bez koniecznosci uruchamiania szczegdlnych proceséw
myélowych, ijako takie powinno by¢ zapamietane [por. P. Kostanski, t. Zelechowski, Prawo
wtasnosci przemystowej, Warszawa 2014, str. 286]. Oznaczenie powinno wyrézniac¢ sie zatem
»pewng skrotowoscig, wyrazistoscig oraz komunikatywnoscig” [por. E. Wojcieszko-Gtuszko [w:]
System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa
2012, str. 429].

Za niejednolite uznane zostang wszystkie oznaczenia, ktére bedg zbyt skomplikowane,
by mogty by¢ zapamietane w wyniku jednego aktu poznawczego. Bedg to takze oznaczenia, ktére
zawierajg zbyt wiele rdznych tresci.

Przyktad

Znak niejednolity:

_/\/




3.3. Samoistnos¢

Samoistnos¢ znaku towarowego wzgledem towaru stanowi podstawowe kryterium zdolnosci
odrdzniania. Powszechnie przyjmuje sie bowiem, ze towaru jako takiego nie mozna identyfikowac
za pomocg niego samego [por. U. Prominiska [w:] E. Nowinska, U. Prominska, M. Du Vall, Prawo
wtasnosci przemystowej. Przepisy i omowienie, Warszawa 2005, str. 184].

Przyjecie kryterium samoistnosci oznacza zatem, Zze znak towarowy powinien zostac
oddzielony od produktu, ktéry ma sygnowad. Innymi stowy, znakiem towarowym nie moze by¢
wytgcznie sam towar lub jego czes¢ sktadowa, ale musi on by¢ odrebnym od towaru bytem w sensie
fizycznym lub pojeciowym.

Przykfady

Oznaczenia samoistne wobec towaru:

Rys. znaki zgfoszone dla towardw z kl. 21

Sam ksztatt towaru nie jest jednak co do zasady wytgczony zochrony. Ustawodawca
wymienia bowiem forme towaru lub opakowania jako przyktad formy przestrzennej, ktéra moze
by¢ znakiem towarowym. Nalezy jednak przyja¢, ze samoistnos¢ znaku towarowego oznacza
,hakaz, by istniata mozliwos¢ przynajmniej pojeciowego oddzielenia oznaczenia itowaru przez
odbiorcéw (...), tak aby méc dostrzec zwigzek miedzy nimi jako dwoma odrebnymi elementami”
[P. Kostanski, t. Zelechowski, Prawo wtasnosci przemysfowej, Warszawa 2014, str. 287].

3.4. Przedstawienie

Zgodnie z nowg definicjg znaku towarowego przedstawienie go w formie graficznej nie jest
juz konieczne. Forma przedstawieniowa oznaczenia powinna by¢ jednak precyzyjnie ustalona, tak
by mozna byto odtworzy¢ jg w rejestrze znakdw towarowych. Jest to konieczne przede wszystkim
z uwagi na pewnos¢ przedmiotu ochrony, ktéory powinien zosta¢ okreslony w sposéb ,jasny
i precyzyjny” [por. wyrok ETS z dnia 12 grudnia 2002 r., C-237/00 Ralf Sieckmann]. Dlatego tez, aby
umozliwi¢ wtasciwym organom iopinii publicznej ustalenie doktadnego przedmiotu ochrony
udzielonej uprawnionemu, ustalono, ze znak towarowy mozna przedstawi¢ w dowolnej formie,
z wykorzystaniem ogdlnie dostepnej technologii, oile moze on zosta¢ odtworzony w rejestrze
W Sposob:

— Jasny,

—  precyzyjny,



— samodazielny,

— tatwo dostepny,

— zrozumiaty,

—  trwaty,

— obiektywny.

Wymienione wyzej warunki, tzw. kryteria Sieckmanna, pozwalajg na zapewnienie zaréwno
odpowiedniej reprezentacji oznaczenia, jak i pewnosci co do przedmiotu ochrony w zwigzku ze
zniesieniem wymogu graficznej przedstawialnosci.

Wydaje sie, ze obecna definicja znaku towarowego utatwia zgtaszanie niekonwencjonalnych
oznaczen, takich jak np. znaki przestrzenne czy dzwiekowe. Ich reprezentacja w wielu przypadkach
bedzie jednak odbywata sie na dotychczasowych zasadach, tj. poprzez wykorzystanie obrazéw czy
plikéw dzwiekowych zapisanych na nosnikach danych. Problemy moze jednak nadal sprawiac
zgtaszanie znakdw, ktére stanowi zapach czy smak, gdyz spetnienie wszystkich siedmiu ww.
kryteriow moze by¢ trudne do osiggniecia pomimo braku koniecznosci przedstawienia ich w sposéb
graficzny.



Rozdziat Il. Abstrakcyjna zdolnos$¢ odrdzniajaca.
Znaki niekonwencjonalne

1. Wstep

Z brzmienia artykutu 120 pwp wynika, ze znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie,
ktére spetnia podstawowg funkcje pochodzenia, tj. nadaje sie do odrdzniania towaréw jednego
przedsiebiorstwa od towardw drugiego.

Oznaczeniem takim moze by¢ w szczegdlnosci wyraz, wigcznie z nazwiskiem, rysunek, litera,
cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztatt towaru lub opakowania, a takze dzwiek. Prezentacja
oznaczenia powinna by¢ jasna, precyzyjna, kompletna, fatwo dostepna, zrozumiafa, trwata
i obiektywna [zob. takZe rozdziat |, podrozdziat 3.4].

Nie istnieje zamkniety katalog dopuszczalnych oznaczen. Jako znak towarowy moze by¢
zgtoszone kazde oznaczenie, ktdére posiada abstrakcyjng, niezalezng od towardéw, zdolnosc
odrozniajgcg. Niemniej, w zwigzku z nowg definicja oraz w celu uporzadkowania najbardziej
popularnych oznaczen, wyodrebniono nastepujgca liste rodzajéw znakéw towarowych:

— znak stowny,

— znak stowno-graficzny,

— znak graficzny,

— znak przestrzenny,

— znak pozycyjny,

— desen,

— kolor/kombinacja koloréw,

— znak dzwiekowy,

— znak ruchomy,

— znak multimedialny,

— znak holograficzny,

— znakinny.

Znakami towarowymi mogg by¢ oznaczenia postrzegane za pomocg co najmniej jednego
z pieciu zmystéw. Biorgc pod uwage kryterium percepcji oznaczen, wyodrebniamy dwa rodzaje
oznaczen: konwencjonalne oraz niekonwencjonalne. Do oznaczenn konwencjonalnych zaliczamy
znaki stowne iznaki graficzne oraz ich kombinacje. Natomiast oznaczenia niekonwencjonalne,
ze wzgledu na ich postrzeganie za pomocg zmystu wzroku, dzielimy na:

— oznaczenia widzialne, takie jak znaki przestrzenne, znaki pozycyjne, desenie, kolory i ich

kombinacje, hologramy, oznaczenia ruchome oraz multimedialne;

— oznaczenia niewidzialne, takie jak znaki dziwiekowe, zapachowe, smakowe oraz

dotykowe.

W niniejszej czesci przewodnika omowione zostang poszczegdlne rodzaje znakéw
niekonwencjonalnych.

2. Oznaczenia widzialne

2.1. Znaki przestrzenne

W praktyce unijnej przyjmuje sie, ze znaki przestrzenne to znaki towarowe skfadajgce sie
z ksztattow tréjwymiarowych lub obejmujace takie ksztatty, na przyktad pojemnik, opakowanie,
sam produkt lub wyglad tych przedmiotéw. Okreslenie ,sktada sie” oznacza natomiast, ze znaki te
moga stanowic¢ nie tylko ksztatty jako takie, ale rowniez kombinacje samego ksztattu wraz z innymi
elementami, np. stownymi lub graficznymi.

Udzielenie prawa ochronnego na takie oznaczenie jest mozliwe, pomimo Zze przecietni
konsumenci nie majg w zwyczaju domyslania sie pochodzenia towaru na podstawie jego ksztattu
lub rozmiaru przy jednoczesnym braku jakichkolwiek elementéw graficznych czy stownych, na co
wskazat Trybunat Sprawiedliwosci [zob. wyrok ETS z dnia 7 pazdziernika 2004 r., C-136/02]. Nalezy
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jednak pamietaé, ze przy braku dodatkowych wyrdzniajgcych elementéw stownych lub graficznych,
dany ksztatt musi znacznie odbiegaé od normy lub zwyczajow istniejgcych w danym sektorze [zob.
takze rozdziat lll, podrozdziat 4.3.9.].

Znaki przestrzenne zazwyczaj dzielg sie na trzy kategorie:

—  ksztatty niezwigzane z samymi towarami i ustugami,

— ksztatty sktadajgce sie z ksztattu samych towaréw lub czes$ci towardw,

—  ksztatty opakowan lub pojemnikéw.

2.1.1. Konkretna zdolno$¢ odrdzniajaca

Ksztatty niezwigzane zsamymi towarami badZz ustugami zazwyczaj majg charakter
odrozniajgcy. Trudniej jest natomiast stwierdzi¢ charakter odrdézniajgcy w przypadku oznaczen
skfadajacych sie z ksztattu samych towaréw oraz ksztattow opakowan badz pojemnikéw, choc
Trybunat stwierdzit w kilku przypadkach, ze przy ocenie odrézniajgcego charakteru tréjwymiarowych
znakéw towarowych ztozonych zksztattu samych towarédw nie nalezy stosowac bardziej
rygorystycznych kryteridow [zob. wyrok z 7 pazdziernika 2004, C-136/02 P Torches]. Ich wtasciwosci,
tj. ich zdolno$¢ do przybrania formy samego produktu lub jego opakowania, wistocie budzg
watpliwosci w zakresie ich charakteru odrdzniajacego, ktére nie wystepujg w przypadku innych
rodzajow znakow. Powoduje to, ze trudniej jest stwierdzi¢ charakter odrdzniajgcy, poniewaz takie
znaki nie bedg postrzegane przez wtasciwy krag odbiorcéw w ten sam sposdb co znaki stowne lub
graficzne [zob. pkt 30 wyzej przytoczonego wyroku]. Wiasciwy krag odbiorcéw zazwyczaj nie zaktada,
jakie jest pochodzenie towardw, na podstawie ich ksztattu lub ksztattu ich opakowania. Dlatego przy
braku elementoéw graficznych (w tym koloréw) lub elementéw stownych dany ksztatt musi znacznie
odbiegac od normy lub zwyczajow w danym sektorze, a z drugiej strony takie elementy graficzne lub
sfowne stajg sie decydujgce dla stwierdzenia nabycia odrézniajgcego charakteru znaku
przestrzennego, ktéry bez nich nie mégtby zostac zarejestrowany jako znak towarowy.

W zwigzku z tym, ze zauwazono duzy poziom rozbieznosci miedzy kryteriami stosowanymi
przez urzedy ds. ochrony wtasnosci intelektualnej w panistwach cztonkowskich UE w zakresie oceny
wpltywu innych elementéw na odrdzniajacy charakter znaku przestrzennego, ktéry bez tych
elementéw zostatby uznany za pozbawiony charakteru odrdzniajgcego, wypracowano wspdlny
komunikat — Charakter odrdzniajgcy znakoéw tréjwymiarowych (znakdw przestrzennych)
zawierajgcych elementy stowne lub graficzne, kiedy sam ksztaft nie ma charakteru odrdzniajgcego
(dalej zwany ,wspdlng praktyka”). Wspomniany dokument zawiera szczegétowe wytyczne, ktére
moga by¢ przydatne przy ocenie znakéw przestrzennych, tj.:

— Po pierwsze, jesli ksztatt niemajacy charakteru odrdzniajgcego zawiera element, ktory
sam w sobie posiada charakter odrdzniajacy, jest to wystarczajgce, aby oznaczenie jako
catos¢ uznaé za majace charakter odrézniajgcy. Rozmiar iproporcje elementéw
stownych/graficznych, ich kontrast wstosunku do ksztattu oraz ich faktyczne
umiejscowienie na ksztatcie to czynniki, ktére moga mie¢ wplyw na postrzeganie
oznaczenia przy ocenie jego charakteru odrézniajgcego.

Przyktady z dokumentu wspdlnej praktyki

Rozmiar/proporcje
ODROZNIAJACY ER ODROZNIAJACY

RED

BUTTERFLY

Klasa 9 Bezpieczne karty pamiegci cyfrowej Klasa 14 Zegarki

Kiedy element stowny/graficzny jest | Nalezy réwniez wziaé pod uwage specyficzne
wystarczajaco duzy, aby wyraznie rozpoznaé | realia rynku. Konsumenci majga zwyczaj
jego charakter odrézniajacy, i ma wystarczajacy | identyfikowania matych elementow na niektdrych
wphyw na ogélne wrazenie, jakie wywoluje towarach. Pomimo niewielkiego rozmiaru
oznaczenie, oznaczenie jako caiosé¢ posiada | €lementy stowne moga byé zidentyfikowane jako
charakter odrézniajacy. elementy odrézniajgce oznaczenia w sposobie
jego przedstawienia. .

11



Kontrast kolorystyczny

HARAKTER ODROZNIAJACY BRAK CHARAKTERU
ODROZNIAJACEGO

-

)

'!‘l-n-‘-‘_-
{
ol | 1

ﬂ.;

-
@

-

Klasa 28 Pitki do

il

Klasa 32 Woda pitha w butelkach

Zastosowanie mniej kontrastujgcych koloréw | Natomiast, jezeli elementu nie mozna wyraznie
moze w dalszym ciagu byé wystarczajace, aby | uzna¢ za majacy charakier odrézniajgcy ww
element mdgt zosta¢ uznany za majacy charakter | sposobie przedstawienia oznaczenia z powodu
odrézniajacy  wsposchie  przedstawienia | braku kontrastu, element ten nie bedzie mieé
oznaczenia i wptynaé na odrézniajacy charakter | zadnego wpltywu na ocene odrézniajacego
tego oznaczenia. Ogolna ocena bedzie zaleze¢ | charakteru oznaczenia, poniewaz konsumenci
od tego, czy dany element ma charakter | nie bedg wstanie natychmiast rozpoznaé
odrézniajacy. elementu iostatecznie  odréznié  danego

oznaczenia od innych oznaczen na rynku.
Ustawienie

CHARAKTER ODROZNIAJACY BRAK_CHARAKTERU

ODROZNIAJACEGO

CLOS E

b —

CLOSE

Klasa 3 Kosmetyki

Klasa 3 Kosmetyki

W niektérych sytuacjach elementy moga by¢ postrzegane przez konsumentéow w rézny sposoéb, ze
wzgledu na ich umiejscowienie na towarach, i tym samym moga wptywaé na ustalenie dotyczgce
charakteru odrézniajacego.

— Przy ocenie odrdzniajgcego charakteru koloru nalezy wzigé pod uwage interes ogdlny
polegajacy na tym, by nie ogranicza¢ w sposéb nieuzasadniony dostepnosci koloréow dla
innych przedsiebiorcow oferujgcych sprzedaz towardw lub ustug tego samego rodzaju jak
te, dla ktérych wniesiono o rejestracje [zob. wyrok Trybunatu z dnia 6 maja 2003 r.,
C-104/01 Libertel; wyrok ETS z dnia 24 czerwca 2004 r., C-49/02 Heidelberger Bauchemie].

Przyktad z dokumentu wspdlnej praktyki

Klasa 9 Karta pamieci / Klasa 20 Krzesta
Sam fakt dodania pojedynczego koloru do
ksztattu towaru, przy braku jakiegokeolwiek innego
stownego lub graficznego elementu majgacego
charakter odrézniajgacy, nie nada oznaczeniu
nieodiacznego charakteru odrézniajacego.
Zestawienie kolorow krzesta stanowi wytgczenie
element dekoracyjny , ktéry nie bedzie uznawany
za oznaczenie pochodzenia towaru.

Brak charakteru odrézniajgcego
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— Woystepuja réwniez sytuacje, gdy znak przestrzenny zawiera wiecej niz jeden element
sposrod tych opisanych powyzej. Ponadto mozliwe sg przypadki, gdy co najmniej dwa
z powyzszych czynnikdw majg istotne znaczenie dla okreslenia wptywu tych elementéw
na odrdzniajgcy charakter danego oznaczenia. We wszystkich sytuacjach odrdzniajgcy
charakter oznaczenia bedzie zaleze¢ od ogdlnego wrazenia wywotywanego przez
zestawienie tych czynnikdw i elementéw.

Przyktad z dokumentu wspdlnej praktyki

KTER ODROZNIAJACY BRAK CHARAKTERU
ODROZNIAJACEGO

Klasa 30 Czekolada Klasa 25 Buty / Klasa 16 Opakowanie

Potaczenie ksztaltu niemajgcego charakteru | Nieregularne rozmieszczenie prostych figur
odrézniajacego z elementami uznanymi za || geometrycznych na ksztalcie towaru nalezgcego
pozbawione charakteru odrézniajacego moze || do klasy 16 i typowym opakowaniu obuwia
spowodowaé, 2ze oznaczenie ma charakter || nalezgcego do klasy 25 nie wywiera ogdlnego
odrézniajgcy w catosci. W tym przykiadzie, nawet || wrazenia majgcego charakter odrézniajacy,
jesli elementy stowne majg charakter opisowy, | poniewaz konsumenci nie bedg postrzega¢ tego
ich ukiad jako storice lub kwiat powoduje, ze || konkretnego =zestawienia jako oznaczenia
oznaczenie jako caloéé posiada zdolnosé || pochodzenia handlowego, lecz jedynie jako
odrozniajgca.. mozliwy element zdobniczy opakowania..

Przyktady zarejestrowanych znakéw z polskiej praktyki:

5 | R.324596
| (BZK TM SPOLKA z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA)

R.307660
(TOWARZYSTWO STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE)

2.1.2. Oznaczenia sktadajgce sie z ksztattu lub innej wtasciwosci towaru

Nalezy pamietad, ze zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 5 pwp nie udziela sie prawa ochronnego na
oznaczenie, ktére sktada sie wytacznie z ksztattu lub innej witasciwosci towaru, wynikajacej
z charakteru samego towaru, niezbednej do uzyskania efektu technicznego lub zwiekszajgcej
znacznie wartosc¢ towaru.

Przyktady oznaczen skfadajgcych sie wytacznie z ksztattu towaru:

T b

Wyrok TSUE z dnia 14 wrzes$nia 2010 r. W sprawie C-48/09 P
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Wyrok TSUE z dnia 18 wrzesnia 2014 r. W sprawie C-205/13

Wyrok TSUE z dnia 10 listopada 2016 r. W sprawie C-30/15

Wyrok SUE z dnia 31 stycznia 2018 r. W sprawie T-44/16

2.2. Kolor per se

Kolor per se to oznaczenie nieposiadajgce konkretnego ksztattu ani okreslonych konturéw.
Mozna zatem przyjg¢, ze sposdb przedstawienia formy tego oznaczenia jest nieograniczony.
Art. 120 pwp bezposrednio wskazuje na mozliwos¢ udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie
stanowigce kolor.

2.2.1. Abstrakcyjna zdolnos¢ odrézniajgca

Trudno jest uznaé, ze kolory per se jako znaki towarowe bedg spetniaty funkcje
przekazywania informacji o pochodzeniu towaru ze wzgledu naich powszechne uzywanie
w obrocie. Sg to oznaczenia czesciej stosowane w celach reklamowych i marketingowych, a tym
samym powinny by¢ dostepne dla wszystkich. Ze wzgledu na te argumenty uznaje sie, ze kolor per
se nie posiada abstrakcyjnej zdolnosci odrdzniajacej, a tym samym nie moze by¢ postrzegany jako
znak towarowy, co podkresla rowniez obecna doktryna i linia orzecznicza.

2.2.2. Konkretna zdolnos¢ odrézniajgca

Co do zasady kolor per se nie posiada pierwotnej zdolnosci odrdzniajacej, gdyz nie stuzy jako
sposdb identyfikacji danego przedsiebiorstwa. W polskiej doktrynie wystepuje jednak poglad
o dopuszczalnosci ochrony pojedynczego koloru. Kryteria badania zdolnosci odrdzniajacej sg takie
same jak dla innych znakéw. Oznaczenia sg oceniane jako cato$¢ w odniesieniu do konkretnych
towarow lub ustug z uwzglednieniem relewantnego kregu odbiorcéw. Kolor per se moze wyjatkowo
posiadac¢ pierwotng zdolnos$¢ odrdzniajacy, jezeli dana grupa konsumentéow bedzie w stanie
zidentyfikowac towary i/lub ustugi jako pochodzgce od konkretnego przedsiebiorcy [zob. wyrok ETS
z dnia 6 maja 2003 r., C-104/01 Libertel Grep BV v. Benelux-Merkenbureau]. Wyjatkiem takim moga
by¢ bardzo charakterystyczne oznaczenia, ktére obejmujg swym zakresem ochrony ograniczong
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liczbe towardow skierowang do odpowiedniego kregu odbiorcédw. Takie przypadki sg jednak bardzo
rzadkie, np. kolor czarny dla mleka. Niemniej udzielenie prawa ochronnego jest uzaleznione
od ustalenia konkretnej zdolnosci odrdzniajacej w zwigzku ze zgtaszanymi towarami lub ustugami.
Rejestracja koloru na jeden podmiot moze bowiem prowadzi¢ do zagrozenia swobody konkurencji.
Dlatego tez waznym elementem badania zdolnosci odrdzniajgcej takich oznaczen jest ocena
interesu publicznego, tak aby nie ogranicza¢ dostepnosci uzywania koloréw dla swoich towaréw
i ustug przez innych przedsiebiorcéw.

Przyjmuje sie jednak, ze kolor per se lub zestawienia koloréw mogg naby¢ wtérng zdolnos¢
odrdzniajgcg w wyniku uzywania takiego koloru do oznaczania okreslonych towaréw lub ustug.
Co do zasady przyjmuje sie, ze nabycie wtornej zdolnos$ci odrdzniajgcej dotyczy gtéwnie odcieni
koloréw, podczas gdy podstawowe kolory powinny pozosta¢ w domenie publicznej dostepne dla
wszystkich podmiotdw [zob. takze rozdziat IV — Wtdrna zdolnos¢ odrdzniajgcal.

Przykfady

R.271601 (Orange Brand Services Limited)
Kolor pomaranczowy zarejestrowany jako krajowy
znak towarowy dla ustug telekomunikacyjnych

IR644464 (Kraft Foods)

EUTM 000031336 (Kraft Foods)

Kolor lila zarejestrowany jako wspdlnotowy

i miedzynarodowy znak towarowy dla czekolady

R.310678 (PLAY 3GNS)
Kolor fioletowy zarejestrowany jako krajowy znak
towarowy dla ustug tgcznosci w zakresie telefonii

komdrkowej

2.3. Kombinacja kolorystyczna
2.3.1. Abstrakcyjna zdolnos¢ odrézniajgca

W wiekszosci przypadkéw zestawienia kolordw nie spetniajg wymogu graficznej
przedstawialnosci ze wzgledu na brak ich jednolitosci. Oznaczenie sktadajace sie z dwdch lub wiecej
kolorow bez jakichkolwiek ograniczen, konturéw nie pozwoli konsumentom na powigzanie
towarow opatrzonych takimi kolorami z konkretnym przedsiebiorcy. ,,Samo tylko zestawienie
dwéch lub wiecej koloréw, bez nadania im formy lub konturéw, lub samo tylko wymienienie dwdch
lub wiecej koloréw we wszystkich mozliwych do wyobrazenia formach (...) nie spetnia przestanek
doktadnosci i trwatosci (...)” [zob. wyrok ETS z dnia 24 czerwca 2004 r., C-49/02 Heilderberger
Bauchemie). Zestawienia takie mogg posiadac jednak zdolnos¢ odrdzniajaca, jezeli beda zwigzane
z kolorami w sposdb jednolity i w okreslonym ksztatcie. W takim przypadku reprezentacja powinna
jasno okresla¢ usytuowanie i proporcje koloréw utozonych w okreslony sposéb. Dla przyktadu koto
koloru zielonego umieszczone na zéttym tle moze wywotywaé konkretne skojarzenia ibedzie
postrzegane inaczej niz kolor zielony i z6tty umieszczone obok siebie w rownych proporcjach.

Jak wskazat Trybunat w orzeczeniu w sprawie Heilderberger Bauchemie, ,kolory lub uktady
koloréw okreslone we wniosku o rejestracje w sposdb abstrakcyjny (..) mogag stanowié znak
towarowy pod warunkiem, ze:

— ustalone zostanie, ze kolory lub uktad kolorow w kontekscie, w jakim sg uzywane,

rzeczywiscie prezentujg sie jako oznaczenia, oraz ze

— whniosek o rejestracje zawiera doktadne dyspozycje dotyczgce okreslonego zgory

i statego sposobu potgczenia koloréw”.
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2.3.2. Konkretna zdolnos¢ odrdzniajaca

Nie udziela sie natomiast prawa ochronnego na oznaczenia zawierajgce kompozycje
kolorystyczne, szczegdlnie w przypadkach, gdy kolor stanowi nature produktu (np. farby, barwniki),
gdy kolor ma charakter funkcjonalny lub rodzajowy (np. czerwony dla gasnic, z6tty dla ustug
pocztowych), czy tez gdy wskazuje na charakterystyke towardw (np. pomararnczowy wskazujgcy
na owoce). Ponadto przeszkoda udzielenia prawa ochronnego przejawia sie w taki sam sposéb jak
w przypadku jednego koloru, jezeli jeden z dwéch kolordw jest naturalnym kolorem produktu bad?
tez jest powszechnie z nim kojarzony. Urzad, przeprowadzajac badanie, bierze pod uwage réwniez
interes ogdlny, tak aby nie ograniczac innych uczestnikow rynku w doborze koloréw.

Kazdy ze zgtoszonych znakdéw towarowych podlega indywidualnej ocenie z uwzglednieniem
towardw i/lub ustug, dla ktorych przeznaczony jest znak, sytuacji na rynku, okolicznosci uzywania znaku
towarowego w obrocie gospodarczym, a takze charakterystycznych cech samego znaku towarowego.

Podobnie jak w przypadku koloréw per se kompozycje kolorystyczne mogg nabyé wtdrng
zdolnos¢ odrdzniajacg w odniesieniu do konkretnych towardw lub ustug [zob. takze rozdziat IV
— Wtdrna zdolnos¢ odrdzniajgcal.

Przykfady

EUTM 006866131 (Inter Product B.V.)

Kolory niebieski (RAL 5013) i pomaranczowy

(RAL 2004) zarejestrowane jako znak wspolnotowy
na zaciski do dzwigania, podnoszenia i ciggniecia
(mocowania) oraz inne przyrzady

EUTM 1311587 (Bayerische Motoren Werke
- Aktiengesellschaft) Kolory niebieski,
ciemnoniebieski i czerwony zarejestrowane dla
towarow iustugzkl. 4,6,7,9, 12, 14, 16, 18, 20,
21,24-28,35-37,41, 42

2.4. Desen

Znak stanowigcy desen sktada sie wytgcznie zzestawu regularnie powtarzajgcych sie
elementdw.

Znak taki nalezy przedstawi¢ w zgtoszeniu poprzez przekazanie reprodukcji (reprezentacji),
ukazujgcej powtarzajacy sie uktad elementdw. Do zgtoszenia powinien by¢ dotgczony opis
wskazujgcy powtarzalnos¢ danych elementdéw oraz kolory, jezeli wystepujg w zgtoszeniu.

Podczas analizowania konkretnej zdolnosci odrdzniajacej przy zgtaszaniu tego rodzaju
znakéw nalezy pamietaé, ze zbyt ztozony, skomplikowany lub banalny projekt nie zostanie
zapamietany przez relewantny krag odbiorcéw [zob. wyrok SUE z dnia 9 pazdziernika 2002 r.,
T-36/01, Glass pattern]. Takie oznaczenia nie sg bowiem, co do zasady, postrzegane jako znaki
towarowe. Znak towarowy w postaci desenia powinien nadawaé sie do odrdzniania w obrocie
towarow, dla ktdrych zostat zgtoszony. W takim przypadku zaskakujgcym moze by¢ zestawienie
desenia i towaru, np. desen dla sprzetu medycznego.

Przyktady

EUTM 017869029 (GUCCIO GUCCI
S.p.A)

Znak zarejestrowany dla towaréw
iustug zkl. 12, 24, 35, 43
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EUTM 017608845 (ORIENTIS
GOURMET)

Znak zarejestrowany dla towaréw
z kl. 30

R.328414 (W.KRUK SPOtKA AKCYINA)
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2.5. Hologramy

Znaki holograficzne, zwane réwniez hologramami, to oznaczenia, ktére czesto petnig funkcje
zabezpieczajgcy lub podkreslajgcg autentycznos¢ towardw (np. na ptytach CD lub banknotach).
Hologramy nie sg bezposrednio wskazane w przepisach ustawy pwp, to jednak nie wyklucza sie
mozliwosci rejestracji takich oznaczen pod warunkiem spetnienia przez nie warunkdéw okreslonych
w art. 120 pwp.

Znaki holograficzne pokazujg dodatkowe efekty wizualne, do ktérych inne typy znakéw
towarowych nie sg zdolne. W zwigzku ztym cechy holograficzne moga obejmowad niektére
z nastepujacych cech:

— o efekt zamiany obrazu;

— e trojwymiarowy efekt objetosci, np. obraz wydaje sie wyskakiwac;

— e gleboki tréjwymiarowy efekt, np. obraz wydaje sie mie¢ gtebie;

— e obracanie tréjwymiarowych elementéw w hologramach cyfrowych;

— o efekty wizualizowane cyfrowo, np. na wyswietlaczu LED.

Znaki holograficzne nalezy przedstawic¢ poprzez przestanie pliku wideo (np. MP4) lub serii
obrazéw graficznych lub fotograficznych zawierajgcych wszystkie ujecia pod réznymi katami, ktére
stuzg wystarczajacej identyfikacji réznych etapéw efektu wizualnego.

Cechag charakterystyczng hologramu jest jego odmienny obraz w zaleznosci od kata
patrzenia. W zwigzku z tym jego przedstawienie na papierze nie zawsze moze oddawac ruch zmiany
obrazéw w hologramie. W takich przypadkach wymagane moze by¢ ukazanie catego efektu w pliku
wideo MP4 badZ dostarczenie opisu hologramu oraz dodatkowych fotografii wykonanych pod
roznym katem. Zgodnie z zasadami regulaminu do Traktatu singapurskiego przedstawienie znaku
sktada sie zjednego lub kilku wizerunkédw znaku ukazujgcych caty jego efekt hologramowy
ze wskazaniem rodzaju tego znaku i podania szczeg6tdow dotyczacych znaku.

Przyktad

EUTM 002117034 VF (VIDEO FUTUR)
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2.6. Znaki pozycyjne

Znaki pozycyjne to oznaczenia zawierajgce element graficzny umieszczony w konkretnym
miejscu natowarze. Oznaczenia takie odzwierciedlajg umiejscowienie znaku towarowego
na produkcie.

Taki znak nalezy przedstawi¢ w zgtoszeniu poprzez przekazanie reprodukcji doktadnie
ukazujacej ustawienie znaku ijego rozmiar lub proporcje do stosownego towaru. Elementy
niestanowigce przedmiotu wniosku o rejestracje muszg byé oznaczone jako wytgczone za pomoca
linii przerywane;j.

Przedmiotem ochrony znakdéw pozycyjnych, jak sama ich nazwa wskazuje, nie jest ani grafika,
ani ksztatt produktu lub ksztatt per se, ale obraz lub ksztatt w okreslonym potozeniu na produkcie.
Nalezy pamieta¢, zetakie oznaczenia muszg charakteryzowaé sie konkretng zdolnoscig
odrdzniajacg, a wiec muszg by¢ odbierane przez konsumentéw jako znak towarowy, a nie tylko jako
element, np. dekoracyjny, danego produktu [zob. wyrok SUE z dnia 15 czerwca 2010 r., T-547/08
Orange colouring of the toe of a sock]. Jezeli znak pozycyjny bedzie jedynie elementem
dodatkowym, nieposiadajgcym cech wyrdzniajgcych, nie moze on zosta¢ uznany za znak towarowy,
na ktéry mozna udzieli¢ prawa ochronnego.

Przykfady

EUTM 009045907 (Eduard Meier GmbH)

R.323023 (BZK TM SPOLKA
Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA)

EUTM 13755244
(M6paxnum Xamagm Mesunaa)

2.7. Znaki ruchome

Znaki ruchome to jedne z rzadziej rejestrowanych oznaczen, ktére sktadajg sie zazwyczaj
z sekwencji zdjed.

Znak ruchomy to znak, ktéry sktada sie z okreslonego ruchu lub zmiany ustawienia
elementdéw znaku lub ktéry przechodzi w taki ruch lub takg zmiane ustawienia. Okreslenie ,sktada
sie z” oznacza, ze oprdécz samego ruchu znak moze rowniez zawierac stowa, elementy graficzne,
animowane postaci. Nalezy zauwazy¢, ze znakiem ruchomym bedzie kazde oznaczenie, ktore nie
tylko ukazuje okreslonych ruch, ale réwniez zmiane np. koloru czy elementéw, jako przejscie
z jednego obrazu w drugi.

Takie oznaczenie nalezy przedstawic¢ w zgtoszeniu poprzez przekazanie pliku wideo MP4 albo
za pomocg serii nastepujacych po sobie nieruchomych obrazéw, ukazujgcej ruch lub zmiane uktadu.
Nalezy przy tym pamietac, ze przy wskazywaniu sekwencji uje¢ istotne bytoby wskazanie w opisie
takich elementow jak czas trwania, ilo$¢ powtdrzen czy predkosé ruchu.
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Udzielenie prawa ochronnego na takie oznaczenia podlega tym samym kryteriom, co dla
pozostatych znakdw, tj. znak musi posiadaé zdolnos$¢ odrdzniania towardw i/lub ustug jednego
przedsiebiorstwa od towardéw lub ustug drugiego. Prezentacja graficzna lub plik wideo oraz opis
co do zasady mogg by¢ wystarczajgce do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Przy znakach ruchomych nalezy szczegdlnie zwrdcié uwage, czy przecietny odbiorca
zmieniajgce sie obrazy bedzie postrzegat jako oznaczenie zdolne odrdzni¢ towary i ustugi
(abstrakcyjna zdolno$¢ odrdziniajgca) oraz czy zawierajg one elementy wyrdzniajagce sie
i umozliwiajgce zapamietanie znaku (konkretna zdolnos$¢ odrézniajaca). Prawo ochronne na
oznaczenie nie zostanie udzielone, jezeli ustalenie jego ruchu na podstawie dostarczonego opisu
nie bedzie mozliwe. Podobnie dodanie ruchu do elementéw wskazujgcych na wiasciwosci towaréw
moze zostac uznane za niewystarczajace do nadania znakowi zdolnosci odrézniajace;.

Przykfady

EUTM 005910831
(Microsoft)

Znak zarejestrowany dla
towaréw z kl. 9, obecnie

wygasty

R.287049

(The Procter & Gamble
Company)

Znak zarejestrowany dla
towarow z kl. 3

IR776498

(Bayer Consumer Care AG)
Znak zarejestrowany dla
towarow z kl. 5, obecnie

wygasty

Z.503050 R.329065
(FABRYKA FUTBOLU SPOtKA
z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

i WSPOLNICY SPOtKA
KOMANDYTOWA)

Znak zarejestrowany dla
towarodw i ustug z kl. 9, 35,
36, 38, 41

2.8. Znaki multimedialne

Znak multimedialny to znak sktadajacy sie z kombinacji obrazu i dzwieku lub przechodzacy
w kombinacje obrazu i dzwieku. Okreslenie ,sktada sie z” oznacza, ze poza obrazem i dZzwiekiem
znak moze rowniez zawierac stowa, elementy graficzne itp. Takie oznaczenie nalezy przedstawic
poprzez przekazanie pliku audiowizualnego zawierajgcego kombinacje obrazu i dZzwieku (MP4).

Znaki multimedialne sg najnowszym wprowadzonym rodzajem znakdow towarowych, dlatego
tez praktyka wtym zakresie nie jest jeszcze doktadnie okreslona. Z pewnoscig doktryna
i orzecznictwo wypracujg w ciggu najblizszych lat konkretne wytyczne co do oceny takich zgtoszen.
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Obecnie znaki multimedialne podlegajg tym samym kryteriom oceny co pozostate rodzaje znakdw.
Niemniej warto tez pamietac o istotnych kwestiach, jak np.:

— znakdéw multimedialnych nie mozna przedstawi¢ w postaci zestawienia nieruchomych
obrazow z dodaniem nosnika audio czy tez za pomocg dwéch nosnikdéw, z ktérych jeden
zawiera plik audio, a druki plik graficzny;

— nie ma potrzeby zataczania opisu znaku dla znakéw multimedialnych, poniewaz samo
przedstawienie znaku towarowego okresla przedmiot ochrony;

— znaki multimedialne sg przedmiotem badania, w zakresie ewentualnych przeszkéd do
rejestracji znaku, analogicznie do pozostatych znakéw towarowych.

Podobnie jak przy znakach ruchomych, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, czy przecietny
odbiorca bedzie postrzegat zmieniajgce sie obrazy wraz z dzwiekiem jako znak towarowy, a wiec
czy zawierajg one elementy wyrdzniajace sie i umozliwiajace zapamietanie znaku za pomoca
jednego aktu poznawczego. Znaki multimedialne zawierajace zbyt duzg ilos¢ elementdw, a takze
taczace sie nierozerwalnie z towarem czy tez opisujace ich witasciwosci, mogg by¢ przedmiotem
odmowy udzielenia prawa z powodu braku abstrakcyjnej albo konkretnej zdolnosci odrdzniajacej.

Przykfady

EUTM 017279704 (IFORI)
Znak zarejestrowany dla ustug z kl. 45

R.329051 (FABRYKA FUTBOLU SPOtKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
i WSPOLNICY SPOtKA KOMANDYTOWA)
Znak zarejestrowany dla towardw i ustug
zkl. 9, 35, 36, 38, 41

3. Oznaczenia niedajace sie postrzegac wizualnie
3.1. Znaki dzwiekowe

Znaki dzwiekowe stanowig popularng kategorie znakéw towarowych, przez ktére rozumiane
sg nie tylko melodie, ale réwniez sygnaty dzwiekowe, onomatopeje, okrzyki itp. Art. 120 pwp
wprost wskazuje na mozliwosé ochrony tego typu znakodw.

Znak towarowy powinien by¢ reprezentowany w rejestrze w sposdéb umozliwiajgcy
wiasciwym organom ispoteczenstwu okreslenie jasnego i precyzyjnego przedmiotu ochrony
przyznanej uprawnionemu. W zwigzku ztym konieczne jest zarejestrowanie oznaczenia
w dowolnej odpowiedniej formie przy uzyciu ogdlnie dostepnych technologii, pod warunkiem ze
oznaczenie moze by¢ przedstawione w sposdb jasny, precyzyjny, samodzielny, tatwo dostepny,
zrozumiaty, trwaty iobiektywny. Tym samym znak diwiekowy moze by¢ przedstawiony przez
przestanie pliku audio odtwarzajgcego dzwiek lub przez doktadne odwzorowanie dzwieku w notacji
muzycznej. Zgodnie z powyzszym kazdy znak reprezentowany w pliku audio i zawierajacy jeden lub
wiecej dzwiekéw, niezaleznie od rodzaju zawartego w nim dzwieku (np. elementy stowne
postrzegane w dzwieku, dZzwiek w naturze, dzwiek zwierzat, melodia itp.), nalezy klasyfikowac jako
znak dzwiekowy.

Zgodnie z wyrokiem w sprawie Sieckmann kryteria prezentacji graficznej dla znakéw
dzwiekowych spetnione sg, gdy znak jest przedstawiony w postaci pieciolinii podzielonej na takty,
na ktorej umieszony jest w szczegdlnosci klucz muzyczny, nuty, pauzy, ktdre okreslajg rzeczywista
warto$¢ nut [zob. wyrok ETS zdnia 12 grudnia 2002 r., C-273/00]. Uznaje sie, ze formga
przedstawieniowg dzwieku moze by¢ tradycyjna notacja muzyczna w postaci pieciolinii
z odpowiednimi znakami, ktore pozwalajg okresli¢ melodie.
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Ponadto w wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci UE z dnia 27 listopada 2003 r., C-283/01 Shield
Mark, w odniesieniu do doktadnej reprezentacji diwieku w notacji muzycznej, stwierdzono,
ze ,pieciolinia podzielona na takty, na ktérej widniejg w szczegdlnosci klucz, nuty i pauzy, ktérych forma
(w przypadku nut: cata nuta, pétnuta, éwierénuta, dsemka, szesnastka itp.; w przypadku pauz: pauza
catonutowa, pauza potnutowa, pauza ¢wierénutowa, pauza 6semkowa itp.) okresla wzgledng wartosé,
a w danym wypadku, znaki chromatyczne (krzyzyk, bemol, kasownik) — przy czym cata ta notacja okresla
wysokos¢ i diugos¢ dzwiekdw — moze stanowic¢ wierny obraz ciggu dzwiekdéw, ktére tworzg melodie
bedacg przedmiotem wniosku o rejestracje. Taki rodzaj przedstawienia graficznego odpowiada
wymogom wynikajgcym z orzecznictwa Trybunatu, zgodnie z ktérym przedstawienie to powinno by¢
jasne, precyzyjne, samo w sobie zupetne, fatwo dostepne, zrozumiate, trwate i obiektywne”.

Przy zgtaszaniu znakéw dZzwiekowych, warto réwniez zwrdcié uwage na nastepujgce kwestie:

— Dtugosé¢ nagrania nie jest okreslona przepisami prawa, nalezy jednak pamietaé, ze znak

ma by¢ postrzegany i zapamietany przez odbiorce za pomocg jednego aktu poznawczego.
Nagranie zbyt krétkie lub zbyt dtugie moze nie spetnia¢ tego warunku.

— Nie ma potrzeby zataczania opisu znaku dla znakéw dzwiekowych, poniewaz samo

przedstawienie znaku towarowego okresla przedmiot ochrony.

Przykfady

S R.238511 (Gmina Miejska

ga%;_ﬁ-ﬁﬁ — =< | Krakéw)

Znak zarejestrowany dla
"l ustug z kl. 35

EUTM 005170113 ,ryk

(Metro-Goldwyn-Mayer )
Znak zarejestrowany dla
ustug zkl. 9, 38, 41, 42

Podsumowujac, nalezy podkresli¢, ze odpowiednig reprezentacjy znakéw diwiekowych
bedzie albo plik audio, albo zapis nutowy. Pozostate sposoby przedstawiania, takie jak
onomatopeje, pojedyncze nuty czy wytgcznie sonogramy mogg nie zosta¢ dopuszczone jako
wiasciwa reprezentacja znakow dzwiekowych. We wszystkich przypadkach przedstawienia te nie
pozwalajg w wystarczajgcym stopniu  wfasciwym organom iodbiorcom na ustalenie
jednoznacznego i doktadnego przedmiotu ochrony.

Znakiem towarowym dzwiekowym nie sg bowiem oznaczenia wyrazone jedynie przez stowny
opis w postaci prostej onomatopei, np. ,,Grrrr!”. Jak wskazat TSUE, wystepuje rozbieznosé¢ miedzy sama
onomatopejg w formie, w jakiej jest wymawiana, a rzeczywistym dzwiekiem lub odgtosem albo ciggiem
dzwiekow lub odgtoséw, ktdre niejako imituje ona fonetycznie [zob. wyrok TSUE z dnia 27 listopada
2003 r., C-283/01 Musical notation]. Podobnie, opis zawierajgcy nuty utworu muzycznego, np.
,pierwsze dziewieé taktow kompozycji «Fir Elise»”, lub stowny opis diwieku, np. ,dZwiek piania
koguta”, nie jest wystarczajgco doktadny i nie pozwala na ustalenie zakresu wnioskowanej ochrony.

Woreszcie, ,,cigg nut bez innych uscislen, taki jak ,,mi, dis, mi, dis, mi, si, re, do, [a”, nie stanowi
graficznego przedstawienia. Taki opis bowiem, ktéry nie jest ani jasny, ani precyzyjny, ani sam
w sobie zupetny, nie pozwala w szczegdlnosci na okreslenie wysokosci ani dtugosci dzwiekow, ktore
tworzg melodie bedacg przedmiotem wniosku o rejestracje iktére stanowig podstawowe
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parametry poznania tej melodii, a zatem parametry zdefiniowania samego znaku towarowego”
(wyrok C-283/01 Musical notation).

3.2. Znakiinne

Aniregulacje unijne, ani ustawa pwp nie przewidujg zamknietego katalogu rodzaju oznaczen,
ktére mozna skfadac jako znak towarowy. Dlatego, jezeli zgtoszony znak towarowy nie odpowiada
zadnemu z wyzej przedstawionych rodzajéw znakéw, zgtaszajagcy moze ubiega sie o prawo
ochronne na znak inny.

Takie oznaczenie musi spetnia¢ warunki okreslone w art. 120, tj. musi byé przedstawione
w odpowiedniej formie przy uzyciu powszechnie dostepnej technologii. Znak ten musi réwniez
nadawac sie do odtworzenia w rejestrze w sposéb wyrazny, precyzyjny, odrebny, tatwo dostepny,
zrozumiaty, trwaty i obiektywny celem umozliwienia wtasciwym organom i spoteczefstwu jasnego
i precyzyjnego okreslenia przedmiotu ochrony udzielonej wtascicielowi znaku.

W przypadku znakdw innych istotne jest zatgczenie opisu zgodnego zreprezentacjg
oznaczenia. Nalezy réwniez wskaza¢, ze takiego oznaczenia nie mozna okredli¢ na podstawie ww.
rodzajow znakdw. Przyktadem znakéw innych moze byé np. zapach, smak lub znak dotykowy.

3.2.1. Znaki zapachowe

Znaki zapachowe to oznaczenia postrzegane zmystem wechu. Dopuszczalne jest udzielenie
prawa ochronnego na znaki zapachowe, o ile spetniajg one warunki podane w art. 120. Niemniej jednak,
obecnie nie udziela sie prawa ochronnego na znaki zapachowe, poniewaz nie jest mozliwe okreslenie
ich przedmiotu ochrony w jasny i precyzyjny sposéb z wykorzystaniem ogdlnie dostepnej technologii.

W orzecznictwie dominuje poglad, ze z uwagi na brak w petni adekwatnych srodkéw
technicznych do przedstawienia oznaczen zapachowych rejestracja takich znakéw jest watpliwa.
Trybunat stwierdzit, ze ani wzér chemiczny zapachu, ani opis stowny lub prébka zapachowa
nie spetniajg wymaganych kryteridw przedstawienia znaku towarowego [zob. wyrok ETS z dnia
12 grudnia 2002 r., C-273/00]. Prébka zapachu nie jest wystarczajgco stabilna i wytrzymata, aby
zagwarantowad trwatos¢ znaku towarowego. Innymi stowy: wymaég graficznej przedstawialnosci
nie zostanie spetniony poprzez formute chemiczng, opis stowny lub tez prébke zapachowsa.

Podczas oceny znakdw zapachowych pojawia sie czesto zarzut braku samodzielnosci
wzgledem towaru. Uznaje sie, ze to sam zapach powinien by¢ przedmiotem wniosku o udzielenie
prawa ochronnego. Dlatego tez za znak towarowy nie moze by¢ uznany produkt, ktéry emituje
zapach. Potwierdzenie znajduje tutaj odmowa udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie
zapachowe przedstawiajgce obraz truskawki, gdyz przedstawia tylko owoc, ktéry wydziela zapach,
anie sam zapach [zob. wyrok SPI zdnia 27 paZdziernika 2005 r., T-305/04]. Warto réwniez
zauwazyé, ze zapachy naturalne nie powinny byé wytgczane z domeny publicznej podobnie jak
znaki rodzajowe. Ponadto oznaczenia zapachowe tzw. funkcjonalne, ktére petnig okreslong funkcje,
powinny by¢ dostepne dla wszystkich przedsiebiorcow.

Przyktady
Zapach kwiatu konwalii 2.220307 (postepowanie
umorzone przez Urzad)
Zapach swiezo Scietej trawy EUTM 000428870 (zgtoszenie
—The smell of fresh cut grass zarejestrowane/ wygaste

prawo ochronne)

Graficzna reprezentacja specjalnego | EUTM 000521914 (zgtoszenie
zapachu: nuta trawiaste;j zieleni, odrzucone)

cytrus (bergamot, cytryna), roz
kwiatowy (zapach pomaranczy,
hiacyntu), pizmo
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3.2.2. Znaki smakowe

Znaki smakowe to oznaczenia odbierane zmystem smaku. Niewatpliwie jest to dos¢ nowa
forma oznaczen, ktdéra podobnie jak znaki zapachowe, nie bedzie mogta obecnie by¢ chroniona,
gdyz okreslenie ich przedmiotu ochrony w jasny i precyzyjny sposéb z wykorzystaniem ogdlnie
dostepnej technologii nie jest na ten czas mozliwe. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje sie,
ze zwykly opis tego rodzaju oznaczenia nie jest wystarczajacy do spetnienia kryteriéw wskazanych
w wyroku Sieckmanna.

Uznaje sie, ze tego rodzaju oznaczenia powinny by¢ dostepne dla kazdego przedsiebiorcy
i nie petnig  funkcji odrézniajacej. ,Kazdy producent produktow takich jak preparaty
farmaceutyczne jest uprawniony do dodania sztucznego smaku truskawek do tych produktéw
w celu ukrycia nieprzyjemnego smaku (...), co wiecej jest mato prawdopodobne, aby smak byt
postrzegany przez konsumentéw jako znak towarowy” [zob. orzeczenie Il Izby Odwotawczej OHIM
(obecnie EUIPO) z dnia 4 sierpnia 2003 r. W sprawie R120/2001-2 The taste of artificial strawberry
flavour]. Smak podlega subiektywnej ocenie, co powoduje, ze porédwnanie jednego smaku
do drugiego bedzie czesto niemozliwe. W wielu przypadkach rozrdznienie, czy smak jest naturalny,
czy tez wytworzony fabrycznie moze by¢ bardzo utrudnione. Z kolei warto sie zastanowié,
czy smak, np. napoju coli, bedzie rozpoznawalny jako znak towarowy posiadajgcy odrdzniajgcy
charakter. Nalezy jednak zauwazy¢, ze w przypadku tego typu znakéw konsumenci poznajg smak
dopiero po dokonaniu zakupu.

Przykfad

Smak pomaranczy dla lekow EUTM 003065539
antydepresyjnych (zgtoszenie odrzucone)

3.2.3. Znaki dotykowe

Znaki dotykowe to oznaczenia odbierane za pomocg zmystu dotyku, ze wzgledu na charakter
swojej powierzchni. To jedne z najrzadziej zgtaszanych znakéw towarowych. Obecnie na takie znaki
nie sg udzielane prawa ochronne, gdyz okreslenie ich przedmiotu ochrony w jasny i precyzyjny
sposdb z wykorzystaniem ogdlnie dostepnej technologii jest z reguty niemozliwe.

Niektére towary badz ich opakowania mogga by¢ tworzone w taki sposdb, aby wywotywac
konkretne wrazenia dotykowe, nadajgce specyficzne cechy odrdzniajgce je odinnych
konkurencyjnych towaréw narynku. Podobnie jak przy znakach zapachowych ismakowych
trudnoscig w udzieleniu prawa ochronnego na taki znak jest ich przedstawienie w rejestrze za
pomocg ogdlnie dostepnej technologii.

Przyktadem takiego znaku moze by¢ zarejestrowane w Niemieckim Urzedzie Patentowym
i Znakéw Towarowych oznaczenie dla napojow alkoholowych, ktére jest nazwa spétki UNDERBERG
zapisang alfabetem Braille’a.

Przyktad

4 ¢, 4. 24 I No.30259811 (UNDERBERG)
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Rozdziat lll. Konkretna zdolnos$¢ odrdzniajgca
1. Wstep

Podstawowg, konstytutywng funkcjg znaku towarowego jest wskazywanie pochodzenia
towaru/ustugi — identyfikacja przedsiebiorcy. Chodzi o to, aby w zwyktych warunkach obrotu
gospodarczego znak towarowy mégt byé przez odbiorcéw postrzegany jako oznaczenie, wedtug
ktérego mozina dany towar badz ustuge zidentyfikowaé¢ co do pochodzenia od okreslonego
przedsiebiorcy. Dlatego tez oznaczenie, by méc petnié¢ funkcje znaku towarowego, musi posiadaé
zdolnos¢ odrdzniajaca.

Wyrdznia sie abstrakcyjng i konkretng zdolno$é odrdzniajacy. Stwierdzenie, ze oznaczenie
posiada abstrakcyjng zdolnos¢ odrdzniajgcy nie przesadza jeszcze o zdolnosci rejestracyjnej znaku,
aczkolwiek jest niezbednym warunkiem do przeprowadzenia dalszych badan. Nawet jesli
oznaczenie posiada zdolnos¢ odrézniajgcg per se, moze zosta¢ wytaczone z rejestracji ze wzgledu
na potrzebe ochrony interesu o charakterze ogdlnym, polegajagcym na pozostawieniu danego
oznaczenia w domenie publicznej [por. K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System prawa
prywatnego, t. 14b, Prawo wfasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 566].
Abstrakcyjna zdolno$¢ odrdzniajgca sprowadza sie w istocie do oceny, czy dane oznaczenie moze
petni¢ funkcje identyfikacyjng, rozumiang jako mozliwosé przekazania odbiorcy informacji
o pochodzeniu towaru, niezaleznie od tego, jakiego rodzaju jest to towar.

Konkretng zdolnos¢ odrdzniajgcy zdefiniowaé mozna jako ogét cech oznaczenia pozwalajgcy
wyrdzni¢ dany towar lub ustuge narynku (zdolno$¢ wyrdzniajgca) natle towardéw lub ustug
identycznych lub podobnych pochodzacych z innego zrodta (przedsiebiorstwa).

Stwierdzenie przez Urzad, ze oznaczenie nadaje sie do odrézniania towardw badz ustug
pochodzacych zjednego przedsiebiorstwa odtowardw lub ustug innego przedsiebiorstwa,
nie oznacza automatycznie, ze takie oznaczenie posiada konkretng zdolno$¢ odrdzniajacag dla
okreslonych towardw i ustug.

Artykut 1291 ust. 1 pkt 2 pwp okresla, ze na oznaczenia, ktére nie nadajg sie do odrdznienia
w obrocie towardw, dla ktérych zostaty zgtoszone (tj. nieposiadajgce znamion odrdzniajgcych
wzgledem tych towardw, a wiec pozbawione zdolnosci wyrdzniajgcej — niedystynktywne),
nie udziela sie praw ochronnych. Oznaczenia pozbawione takiej zdolnosci nie mogg wiec by¢
chronione w charakterze znaku towarowego.

Nastepnie art. 129 ust. 1 w pkt 3—4 pwp wymienia inne grupy oznaczen, réwniez pozbawione
charakteru odrdzniajgcego wzgledem towardéw, na ktére nie udziela sie praw ochronnych.
Charakteru takiego pozbawione sg (z zastrzezeniem art. 130 pwp) oznaczenia sktadajace sie
wyltacznie z elementéw:

— mogacych stuzyé do wskazania w szczegdlnosci rodzaju towaru, jego pochodzenia,
jakosci, ilosci, wartosci, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, skfadu, funkcji lub
przydatnosci — tzw. oznaczenia opisowe (129 ust. 1 pkt 3 pwp);

— ktore weszty dojezyka potocznego lub sgzwyczajowo uzywane w uczciwych
i utrwalonych praktykach handlowych (129 ust. 1 pkt 4 pwp).

Przy dokonywaniu oceny zdolnosci odrdzniajgcej nalezy pamietaé, ze kwalifikacja znaku
towarowego do jednej z powyzej wskazanych kategorii nie eliminuje bynajmniej mozliwosci
uznania, ze nalezy ono rowniez do ktérejs z pozostatych. Jedno oznaczenie moze bowiem spetniac
kryteria wiecej niz jednej z tych grup [zob. wyrok ETS z dnia 26 pazdziernika 2000 r., T-345/99
Trustedlink].

Nalezy zauwazy¢, ze wskazane w art. 129! ust. 1 pkt 1-4 pwp przypadki braku zdolnosci
odrdzniajacej nie majg jednolitego charakteru. O ile bowiem oznaczenia pozbawione abstrakcyjnej
zdolnosci odrdzniajgcej zostajg wytgczone zrejestracji ze wzgledu na niemozno$¢ spetnienia
podstawowej funkcji znaku towarowego (129! ust. 1 pkt 1 pwp), otyle przyczyna wytgczenia
oznaczen informacyjnych iwyrazen jezykowych oraz innych uzywanych powszechnie w obrocie
(129 ust. 1 pkt 3—4 pwp) jest zupetnie inna. Jak wyraznie podnosi sie w doktrynie i orzecznictwie,

24



oznaczenia te powinny pozostaé wolne ze wzgledu na ochrone intereséw konkurentéw, niezaleznie
od tego, czy posiadajg lub mogg posiada¢ zdolno$é odrdzniajgcy [K. Szczepanowska-Koztowska
[w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtfasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza,
Warszawa 2012, str. 577]. Nie udziela sie takze ochrony na oznaczenia, ktére nie bedg postrzegane
przez konsumentéw jako znaki towarowe, w stosunku do konkretnych towardéw i ustug, a wiec
oznaczenia niedystynktywne (129! ust. 1 pkt 2 pwp), najczesciej z uwagi na ich banalny charakter.

2. Kryteria oceny zdolnosci odrdzniajgcej

Znak towarowy, by mdgt zosta¢ zarejestrowany, powinien w chwili zgtoszenia do Urzedu
Patentowego posiada¢ dostateczne znamiona odrdézniajgce, czyli tzw. pierwotng zdolnos¢
odrdzniajacg, charakteryzujacg sie tym, Ze oznaczenie nadaje sie do odrdznienia w obrocie
towardw, dla ktérych zostato zgtoszone w dacie zgtoszenia znaku. Urzad bada zdolnos¢
odrdzniajacg znaku towarowego w postaci zgtoszonej. Nie bada za$, w jaki sposéb znak ten jest
rzeczywiscie uzywany w obrocie gospodarczym przez zgtaszajacego.

Ocena zdolnosci odrdzniajgcej oznaczenia powinna by¢é dokonywana z uwzglednieniem
towardw badZ ustug, ktére majg by¢ sygnowane tym oznaczeniem, warunkdw obrotu oraz
z punktu widzenia wtasciwego kregu odbiorcéw [zob. wyrok NSA z 14 grudnia 2001 r., Il SA
3446/01; wyrok ETS z 29 kwietnia 2004 r., C-456/01 i C-457/01].

Oceny istnienia zdolnosci odrdzniajgcej dokonuje sie z punktu widzenia relewantnego
odbiorcy towardw badz ustug. Kluczowe znaczenie przy ustalaniu relewantnego odbiorcy towaru ma
przyjety w unijnym orzecznictwie model przecietnego konsumenta, ktéry jest osobg rozsadna,
dobrze (nalezycie) poinformowang, ostrozng i spostrzegawczg [zob. wyrok ETS z 12 lutego 2004 r.,
C-218/01]. Co do zasady przyjmuje sie, ze chodzi o przecietnego odbiorce okreslonych towardw.
Kragg ten tworzg w wiekszosci przypadkéw konsumenci, ale odbiorcami docelowymi pewnych
towarow lub ustug mogg by¢ takze odbiorcy profesjonalni. Wynika to z faktu, ze poziom uwagi
wiasciwego kregu odbiorcéw przy zakupie towaréw moze by¢ zréznicowany w zaleznosci od rodzaju
lub wartosci danego towaru. W wypadku towardw i ustug specyficznych lub drogich poziom uwagi
przecietnych odbiorcéw jest na ogdt wyzszy niz w przypadku towardéw biezacej konsumpcji [zob.
wyrok SPI z 13 czerwca 2007 r., T-441/05].

Co do zasady ocena istnienia zdolnosci odrdzniajgcej roznych rodzajéw oznaczen powinna
by¢ dokonywana wedtug tych samych kryteridéw. Jednakze to samo kryterium oceny zdolnosci
odrézniajgcej nie wytgcza sytuacji, w ktérej dla poszczegdlnych form przedstawieniowych znakdéw
towarowych, stopien percepcji odbiorcy towaréw moze by¢ réiny. Odbiorcy nie s3
przyzwyczajeni, aby niektore specyficzne formy przedstawieniowe (np. ksztatt opakowania
pozbawiony elementéw stownych lub graficznych) traktowa¢ w sposéb naturalny jako nosniki
informacji o pochodzeniu towaru. O ile sam poziom wymagane]j zdolnosci odrdzniajgcej powinien
by¢ identyczny w stosunku do wszelkich oznaczen, o tyle poziom percepcji odbiorcy konieczny dla
stwierdzenia owej zdolnosci moze by¢ w przypadku pewnych kategorii oznaczen usytuowany
na poziomie wyzszym niz standardowy ze wzgledu na nietypowos¢ oznaczen.

Zasadniczo ocena zdolnosci odrézniajgcej znaku towarowego dla konkretnego towaru
powinna uwzglednia¢ zwykte warunki obrotu, a wiec aktualng mozliwos¢ petnienia przez znak
funkcji wskazywania na pochodzenie towaru. Decydujgce znaczenie ma odpowiedZ na pytanie,
czy przy uwzglednieniu wszelkich okolicznosci wyznaczajgcych aktualny stan rynku znak moze
stanowic¢ dla kupujgcego wskazéwke pochodzenia towaru badz ustugi. Na aktualng zdolnos¢ znaku
towarowego do petnienia funkcji odrézniajgcej majg wptyw miedzy innymi takie okolicznosci jak:
rodzaj towaru, czy sg to towary powszechnego uzytku przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorcow
badz czy s3 to towary specjalistyczne adresowane do waskiego kregu odbiorcéw, jak rowniez typ
kupujacych, dla ktérych towar jest przeznaczony, oraz sposéb dystrybucji towardow.

Jednakze zgodnie z wyrokiem Trybunatu Sprawiedliwosci UE z dnia 9 lipca 2008 r. W sprawie
T-323/05 przy badaniu zdolnosci odrdzniajgcej oznaczen nie wystarczy bra¢ pod uwage tylko
aktualnej przydatnosci oznaczenia do opisu cech towaru lub ustug, ale takze potencjalng. W wyroku
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TSUE z dnia 21 stycznia 2009 r. W sprawie T-307/07 Trybunat podkreslit, ze nie ma znaczenia, iz
okreslenie nie jest obecnie uzywane do opisu przedmiotowych towardéw i ustug, jezeli mozna
przewidzie¢, ze bedzie temu stuzyto w przysztosci. Terminy ogdlnoinformacyjne, wskazujgce na
gtéwne lub dodatkowe cechy towardw/ustug, powinny by¢ wolne idostepne dla ogétu
spotecznosci.

Przedmiotem oceny istnienia zdolnosci odrdzniajgcej jest zawsze oznaczenie jako catosc.
Nie ma zatem znaczenia, przy znakach sktadajacych sie z wielu elementdéw, Zze poszczegdlne
elementy nie majg zdolnosci odrdzniajgcej, jezeli znak ztozony bedzie oceniony jako wyrdzniajgca
sie kompozycja posiadajgca dostateczne znamiona odrdzniajgce — zdolnos¢ odrdzniajaca. Przyjmuje
sie zatem, ze znaki towarowe zawierajgce elementy opisowe lub zwyczajowe mogg posiadaé
minimalng zdolnos¢ odrézniajagcg ze wzgledu na dodatkowy charakterystyczny element,
np. dodatkowy wyrdézniajgcy sie komponent graficzny.

Przykfad

T 1578 kl. 36

Przy ocenie zdolnosci odrézniajgcej znaku towarowego, nalezy wiec zwrdcié uwage, ze
oznaczenie powinno byé samo w sobie na tyle charakterystyczne, aby mogto identyfikowac towar
i zapewnia¢ kupujgcemu mozliwo$¢ dokonania wyboru za pomocy tego oznaczenia, bez
koniecznosci ustalania pochodzenia towaru drogg okrezng (np. przez szukanie nazwy ustugodawcy).

Ponadto uwzglednia sie interesy innych podmiotdw prowadzacych taka samg dziatalnos¢
gospodarczg. Przyznanie zdolnosci odrdzniajacej nie moze stuzy¢é monopolizacji przez jednego
przedsiebiorce oznaczen nalezgcych do domeny publicznej [zob. wyrok NSA z dnia 30 marca 2006 r.,
Il GSK 15/05].

3. Oznaczenia nienadajace sie do odrozniania w obrocie towarow
wskazanych w zgtoszeniu — oznaczenia niedystynktywne

Wskazane w art. 129! ust. 1 pkt 2 pwp oznhaczenia pozbawione zdolnosci odrdzniajgcej
sg to nienadajace sie do odrdzinienia znaki, ktérych struktura z natury nie wykazuje znamion
odrdzniajgcych wobec towardw, dla ktérych zostaty zgtoszone. Nie posiadajg one zadnych
charakterystycznych elementdéw, ktére pozwalatyby odbiorcom danych towaréw lub ustug
na ich indywidualizacje w obrocie.

Oznaczeniami takimi mogg by¢ w szczegdlnosci proste elementy graficzne, ktdre spetniaja
definicje znaku towarowego (majg abstrakcyjng zdolnos¢ odrdzniajacy), ktérych odbiorcy
nie sg jednak przyzwyczajeni do traktowania takich elementéw jako znaki towarowe wskazujgce
na pochodzenie towaru. Przyktadem tego rodzaju oznaczen mogga by¢ proste formy przestrzenne
lub formy graficzne, takie jak podstawowe figury geometryczne (linia, kota, prostokat), ktére
nie niosg za sobg dla konsumentéw zadnych informacji o pochodzeniu towaréw, dlatego tez
nie sg postrzegane jako znaki towarowe.

Takimi znakami mogg by¢ takze banalne okreslenia stowne, ktdre nie sg postrzegane przez
odbiorcéw jako znaki towarowe.

Przyktady

Oznaczenia niedystynktywne:

1. Znaki unijne:

' Wyrok SPI z dnia 30 wrze$nia 2009 r., T-75/08, kl. 14, 18, 25
[ ]
j Wyrok SPI z dnia 29 wrze$nia 2009 r., T-139/08, kl. 14, 18, 25
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= Wyrok SPI z dnia 21 pazdziernika 2008 r., T-73/06, kl. 18

( ! Wyrok SPI z dnia 12 wrze$nia 2007 r., T-304/05, kl. 33

&\ Wyrok SUE zdnia 5 kwietnia 2017 r., T-291/16, kl. 18, 25, 28

A Wyrok SUE z dnia 28 czerwca 2017 r., T-470/16, kl. 5. 9-12, 18, 22, 25 26

6/ eSMOKING

WORLD Wyrok SUE z dnia 29 listopada 2016 r., T-617/15, kl. 35 i 41

-
Bml D® Wyrok TSUE z dnia 15 wrzeénia 2005 r., C-37/03, kl. 9, 38 i 42.
|

Uzyty w znaku akronim odnosi sie do identyfikacji biometrycznej, a ta wigze sie z wykorzystaniem
wymienionych towardw z kl. 9. Takze ustugi z kl. 38 i 42 swiadczone sg z wykorzystaniem identyfikac;ji
biometrycznej lub majg na celu rozwdj systemow stuzacych do takiej identyfikacji. Z kolei grafika znaku
ma minimalny charakter i nie wyrdznia znaku.

= .
Exera Wyrok SUE z dnia 24 czerwca 2015 r., T-552/14, kl. 3, 21.

|~

Stowo ,extra” jest przymiotnikiem o charakterze zachwalajgcym towary. Stylizacja napisu
jest prosta, a element graficzny w postaci kolorowego kota ma charakter tylko dekoracyjny.

2. Znaki krajowe i miedzynarodowe:

Z.220995, kl. 32

Z.215529, kl. 21, 31

Z.410850, kl. 33

IR-116334 — wyrok NSA z 29 marca 2007 r., Il GSK 305/06

OKAZIJA.PL Z.487583, kl. 35, 36, 39

Nalezy takze pamietaé, ze co do zasady kazde oznaczenie opisowe jest takzie
niedystynktywne.
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4. Oznaczenia opisowe
4.1. Uwagi ogdlne

Nastepna grupa oznaczen wytgczonych z rejestraciji zostata wskazana w art. 129* ust. 1 pkt 3 pwp.
Przepis ten wymienia pozbawione zdolnosci odrdzniajgcej oznaczenia sktadajgce sie wytgcznie
z elementédw mogacych stuzy¢ w obrocie do wskazania, w szczegdlnosci: rodzaju towaru, jego
pochodzenia, jakosci, ilosci, wartosci, przeznaczania, sposobu wytwarzania, sktadu, funkcji,
przydatnosci. Jest to katalog otwarty danych informacyjnych, a uzycie sformutowania
,W szczegblnosci” wskazuje, ze wymienione w tym artykule wskazania majg jedynie charakter
przyktadowy.

Oznaczeniami pozbawionymi zdolnosci odrdzniajgcej beda wiec wszelkie oznaczenia, ktére
jedynie opisujg zgtoszone towary badz ustugi. Kluczowa bedzie ocena dokonana z punktu widzenia
odbiorcow takich towaréw lub ustug, ktédra powinna rozstrzyga¢, czy oznaczenia takie
sg postrzegane jako opisowe.

Oznaczenie ma charakter opisowy, jezeli wykazuje ono wystarczajgco bezposredni
i konkretny zwigzek z towarami lub ustugami wskazanymi w zgtoszeniu.

Kryterium pozwalajagcym na uznanie, Ze dane oznaczenie jest opisowe, nie jest to, ze dany
krag odbiorcow ustali istnienie bezposredniego i natychmiast dostrzegalnego zwigzku miedzy
wspomnianym oznaczeniem a konkretnym towarem lub ustugg, ale to, Zze w odczuciu wtasciwego
kregu odbiorcéw wspomniane oznaczenie okresla jedna lub wiecej niz jedng z wiasciwosci owych
towaréw lub ustug [zob. wyrok SUE zdnia 27 lutego 2015r., T-106/14, Universal Utility
International/OHIM (Greenworld), pkt 33].

Whytgcznie opisowy charakter wyraza sie w tym, ze forme przedstawieniowg znaku wypetnia
w catosci tresé informujaca o cechach towaru badz ustug. Chodzi zatem o takie znaki, ktére sktadajg
sie wytgcznie z elementéw wskazujgcych na cechy towaru badz ustug, jak itakie, ktérych tresc jest
opisowa wzgledem towaru, dla ktérego znak jest przeznaczony. Charakter taki, oprécz np. oznaczen
graficznych, form przestrzennych, posiada¢ mogg gtdwnie oznaczenia stowne, ale takze stowno-
graficzne.

Przyktad
Wyrok SUE z dnia 9 listopada 2016 r., T-290/15,

SMARTEREEITRAVEL 150 a5, 30.42

Zwykty dekoracyjny element w postaci walizki nie tylko nie jest w stanie zmniejszy¢ opisowego
przekazu oznaczenia, ale nawet go wzmacnia.

4.2. Monopolizacja oznaczen informacyjnych/opisowych

Przepisy ustawy Prawo wtasnosci przemystowej z jednej strony majg na celu zapewnienie
wytgcznosci korzystania z oznaczenia w obrocie, z drugiej jednak strony zapobiegajg ograniczeniom
swobody gospodarczej. Nie pozwalajg na monopolizacje oznaczern niemogacych identyfikowac
przedsiebiorcéw, a petnigcych na rynku jedynie szeroko pojetg funkcje informacyjna.

Z brzmienia art. 129! ust. 1 pkt 3 pwp, tj. ze sformutowania ,mogace stuzy¢ w obrocie”,
wynika potrzeba badania obiektywnej przydatnosci oznaczenia do wskazania witasciwosci lub cech
towaru badz przekazania informacji innej niz oznaczenie pochodzenia towaru.

W zwigzku z powyzszym przydatnos¢ oznaczenia do przekazywania informacji powinna by¢
oceniana nie tylko z punktu widzenia aktualnego stanu rynku, ale rowniez z uwzglednieniem
mozliwosci petnienia przez oznaczenie funkcji informacyjnej w przysztosci.

Na tle tego przepisu konieczne jest wiec uwzglednienie interesu konkurentow, ktéry wyraza
sie w swobodzie wykorzystywania oznaczen informacyjnych w celu nalezytego poinformowania
kupujacych o towarze i jego wtasciwosSciach [zob. wyroki TSUE: z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99
POSTKANTOOR,; z dnia 12 stycznia 2006 r., C-173/04 Deutsche Sisi-Werke].
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W interesie publicznym jest bowiem, aby wszystkie oznaczenia, ktére mogg stuzy¢é w obrocie
do opisywania cech towardw lub ustug, dla ktorych znak zostat zgtoszony, pozostawaty wolne dla
wszystkich przedsiebiorcéw. Powinni oni mie¢ mozliwos¢ uzywania tych oznaczen do opisywania
takich samych cech swoich wtasnych produktéw [zob. wyrok TSUE z dnia 12 lutego 2004 r., C-
363/99 POSTKANTOOR].

4.3. Kategorie oznaczen opisowych
4.3.1. Znaki stowne

Znaki stowne stanowig trzon znakdéw opisowych. Ten rodzaj znakdw jest najczesciej
stosowany w praktyce.

Przykfady oznaczen stownych, na ktére Urzagd odmowit udzielenia prawa ochronnego

Konto osobiste standard — przeznaczone do oznaczania ustug z kl. 36, takich jak ustugi
polegajace na prowadzeniu rachunku osobistego stuzgcego do gromadzenia wktaddéw
oszczednosSciowych oraz prowadzenia rozliczen pienieznych (2.230172);

Ztote piwo jasne — przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 32: piwo (Z.250154);

Kietbaski do piwa — przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 29: mieso, wyroby miesne
(2.284881);

Mydto kuchenne — przeznaczone do oznaczania towaréw zkl. 3: kosmetyki, preparaty
kosmetyczne do kapieli, mydta zapachowe, mydta dezynfekujgce, mydta toaletowe (Z.305800);

Centrum Badania Opinii Publicznej — przeznaczone do oznaczania ustug zawartych w kl. 35:
badania opinii publicznej (2.400576);

Wyborne jajo — przeznaczone do oznaczania towardw z kl. 29: jaja konsumpcyjne, w tym
z hodowli sciétkowej, jaja w proszku, masa jajeczna, biatka jajek, zottka jajek, przetwory jajowe:
suszone, chtodzone i mrozone, jaja liofilizowane [zob. wyrok NSA z dnia 20 listopada 2013 r., VI
SA/Wa 1329/13];

Polbar — przeznaczone do oznaczania towardw i ustug z kl. 29, 31, 44: dréb niezywy, jaja,
mieso, dréb zywy, pokarm dla zwierzat, produkty do hodowli zwierzat; hodowla zwierzat, pomoc
weterynaryjna [zob. wyrok WSA z dnia 30 kwietnia 2008 r. VI, SA/Wa 262/08 — polbar oznacza rase
kur];

Herbatniki Tradycyjne — przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 30: wyrdb cukierniczy
trwaty [zob. wyrok WSA z dnia 17 lutego 2005 r., VI SA/WA 763/04];

FITO APTEKA — przeznaczone do oznaczania towardw iustug zkl. 5, 30, 35, 39: herbata
lecznicza, napoje lecznicze, ziota lecznicze, nalewki zziét do celéw leczniczych, wyciggi z ziot
do celdw leczniczych, herbata ziotowa, ziofa lecznicze, ziota suszone, mieszanki ziotowe do celéw
leczniczych; herbata, herbata mrozona, herbata owocowa, herbata instant, kawa, kawa zbozowa,
preparaty roslinne zastepujgce kawe; ustugi handlu detalicznego i/lub hurtowego dla 0sdb trzecich
w zakresie zidt, zidt leczniczych, herbat ziotowych, ziét suszonych, herbat, kompozycji ziét i owocdow,
herbat owocowych, mieszanek herbat, kompozycji herbat; konfekcjonowanie i pakowanie zidt,
konfekcjonowanie i pakowanie herbat [zob. wyrok NSA z dnia 16 listopada 2012 r., Il GSK 1601/11].

4.3.2. Neologizmy

Czestg formg oznaczen opisowych sg oznaczenia stowne stanowigce potfgczenie dwdch (lub
wiecej) wyrazow w jeden — tworzgce neologizm, czyli stowo niewystepujgce wczesniej w danym
jezyku [zob. wyrok SPI z dnia 12 stycznia 2000 r., T-19/99 companyline].

Podczas oceniania zdolnosci takiego oznaczenia do przekazywania informacji o towarach lub
ustugach nalezy mie¢ na uwadze to, czy neologizm, tak jak kazdy inny znak, ma charakter opisowy
w stosunku do tych towardw i ustug. Charakter opisowy znaku w tym wypadku odnosi sie jednak
zarowno do towardw lub ustug, jak i zrozumienia catego znaku przez jego odbiorcéw.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wspdlnotowym zarejestrowane mogg zostaé tylko
takie znaki towarowe stanowigce neologizmy, ktorych catoSciowe wrazenie odrézniajgce
odnoszone do konkretnych towardw lub ustug jest natyle silne, ze przewyisza opisowosc
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poszczegdlnych elementéw tworzacych ten znak. Dla oceny stopnia nowosci (wyjgtkowosci)
neologizmdéw ma réwniez znaczenie analiza z punktu widzenia zasad stowotwodrstwa i gramatyki
danego jezyka [zob. m.in. wyrok SUE z dnia 2 lutego 2012 r., T-321/09]. Nalezy jednakze pamietac,
iz okolicznos¢, ze znak towarowy wykazuje btedng pod wzgledem gramatycznym strukture,
nie moze prowadzi¢ do wniosku, ze znak ten jako cato$é automatycznie wywotuje na uzytkowniku
wrazenie odmienne od tego, ktore wywotujg poszczegdlne elementy, z ktérych ten znak sie sktada
[zob. wyrok SPI z dnia 7 czerwca 2005 r., T-316/03; wyrok SUE z dnia 24 kwietnia 2012 r., T-328/11].

Przyktady oznaczen, na ktére nie udzielono prawa ochronnego

DigiFilm oraz DigiFilmMaker — przeznaczone do oznaczania towardw iustug zkl. 9 i42
zwigzanych z fotografig cyfrowg [zob. wyrok SPI z dnia 8 wrzesénia 2005 r., T-178/03, T-179/03].

W powyzszych orzeczeniach Sad stanat na stanowisku, ze ,przez zastosowanie duzych
pierwszych liter kazdej z czesci sktadowych, kombinacja moze zostaé fatwo «odszyfrowana», zatem
pofaczenie ich wjedno wyrazenie jest sztucznym zabiegiem. W konsekwencji, zgtoszone
kombinacje nie stanowig fantazyjnego neologizmu, a jedynie sume ich czesci sktadowych, ktére
nadmiernie sugerujgc przeznaczenie wskazanych w zgtoszeniu towardw i ustug, nie mogg stuzyc
jako ich znaki towarowe”.

RadioCom — przeznaczone do oznaczania ustug z kl. 35, 38 i 41 zwigzanych z nadawaniem
audycji radiowych przez Internet [zob. wyrok SPI z dnia 22 maja 2008 r., T-254/06].

W wyroku tym Sad zaprezentowat poglad, ze wieloznaczno$¢ jednego z cztonkédw oznaczenia
(wtym przypadku ,com”) réwniez nie dodaje znakowi znamion odrdzniajgcych. Bez wzgledu
bowiem nato, ze moze by¢ inaczej interpretowany, tojednym ze znaczen jest wskazywanie
na powigzanie z siecig Internet.

Bioknowledge — przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 9 i 16 oraz ustug z kl. 42 [zob.
wyrok SPI z dnia 19 stycznia 2005 r., T-387/03].

Sad odrzucit argumenty, Ze sporne wyrazenie jest neologizmem, ktdry nie ma zadnego
ustalonego w jezyku angielskim znaczenia. Wskazat, ze argument taki nie moze byc¢ trafny,
poniewaz potgczenie wyrazéw polega na ich zwyktym zespoleniu w jeden wyraz, bez nadania im
jakiejkolwiek niezwyktej formy graficznej lub semantycznej, dzieki ktérej mogtyby uzyskac zdolnos¢
odrdzniajacg wzgledem towardw, do oznaczania ktérych majg stuzyé. Sad przypomniat réwniez,
Ze nie ma znaczenia brak zgtoszonego wyrazu w stownikach, nie jest to bowiem kryterium oceny
zdolnosci odrdzniajacej znakow.

Postkantoor — przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 16 oraz ustug z kl. 35-42 [zob.
wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99].

Trybunat orzekt, ze ,,generalng zasadg jest, ze zwykte potgczenie elementoéw, z ktérych kazdy
jest opisowy w stosunku do towaréw lub ustug, dla ktérych zgtoszono znak, dalej skutkuje
opisowoscig Z(...). Zwyczajne zestawienie takich elementéw razem, bez wprowadzania
jakiejkolwiek zmiany, w szczegdlnosci sktadniowej lub znaczeniowej, nie moze skutkowaé niczym
innym jak tym, ze znak zawiera wytgcznie oznaczenia moggce stuzy¢ w obrocie do okreslenia cech
towarow i ustug”.

PsychoDietetyka — przeznaczone do oznaczania ustug z kl. 35, 38, 39 i 41-44 [zob. wyrok
WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2012 r., VI SA/Wa 1806/11].

Sad stwierdzit, ze oznaczenie ,PsychoDietetyka” nie posiada dostatecznych znamion
odrdzniajacych w zwyktych warunkach obrotu gospodarczego i nie nadaje sie do odrézniania ustug
okreslonego przedsiebiorstwa od ustug tego samego rodzaju innych przedsiebiorstw. Wyrazenie
tojest neologizmem powstatym zpotaczenia cztonu ,psycho”, pochodzgcego od stowa
»psychologia”, istowa ,dietetyka”. Obydwa cztony tworzace wyraz ,psychodietetyka” nalezg
do stownictwa miarodajnego jezyka, zas ich pofaczenie nie stanowi odstepstwa od zasad
stowotworstwa tego jezyka i nie jest nietypowe dla jego struktury. Znaczenie potaczonych ze sobg
elementdw pozostaje czytelne dla przecietnego odbiorcy. Mimo ze okreslenie to nie wystepuje
w stownikach, niejest okresleniem fantazyjnym iwskazuje na potaczenie czynnikow
psychologicznych z zasadami odzywiania.
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4.3.3. Oznaczenia aluzyjne i sugerujgce

Jak przyjmuje sie w polskiej doktrynie iorzecznictwie, oznaczenia sugerujgce to takie
oznaczenia, ktore sugerujg okre$lone cechy zgtoszonych towardéw, natomiast oznaczenia aluzyjne
to takie, ktére stanowig aluzje do tych cech. Tego rodzaju oznaczenia wywotujg wprawdzie pewne
konotacje z konkretnymi towarami, jednakze nie stanowig przyktadu oznaczen wprost opisowych
wzgledem tych towardéw. Naprowadzenie odbiorcy na cechy towaréw nastepuje bowiem dopiero
drogg skojarzenia myslowego, jako rezultat dedukgiji.

Charakteru opisowego sg pozbawione takze te znaki, ktére dopiero drogg posredniego
whnioskowania, dokonanego przez potencjalnego odbiorce, mogg stanowic¢ oznaczenie cech towaréw
lub ustug sygnowanych tym znakiem [zob. wyroki WSA w Warszawie: z dnia 25 wrzesnia 2008 r.,
VI SA/WA 1144/08; z dnia 8 maja 2009 r., VI SA/WA 2411/08; wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2009 r.,
I GSK 214/09].

Przykfady oznaczen zarejestrowanych

Konto Witalne — przeznaczone do oznaczania ustug zkl. 36: ustugi finansowe, ustugi
bankowe (R.251198);

Herbatniki Apetytki — przeznaczone do oznaczania towaréw z kl. 30: wyrdb cukierniczy
trwaty — ciastka (R.170994);

SMAKUS — przeznaczone do oznaczania towaréw i ustug zkl. 5, 10, 16, 25, 28-30, 32, 42
(R.129543).

Nalezy jednak zwrdéci¢ uwage na najnowsze orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci UE,
ktory zwigzek towaru z oznaczeniem w zakresie opisu cech postrzega wieloaspektowo:

7 o
..‘ @M uﬁy Wyrok z dnia 18 stycznia 2017 r., T-64/16, kl. 34
[

W odniesieniu do wyrobdéw tytoniowych wyrazenie oznacza ,dym, zaciggniecie sie czy
palenie o dobrym smaku”. Stanowi bezposredni opis wtasciwosci towardw. Elementy graficzne
wzmacniajg charakter opisowy znaku — kojarzg sie z ktebami dymu.

SECURE DATA SPACE Wyrok z dnia 15 marca 2018 r., T-205/17, kl. 38 i 42

Warstwa stowna opisuje rodzaj, przeznaczenie iprzedmiot ustug informatycznych
w Internecie. Element graficzny ma bezposredni zwigzek ze znaczeniem znaku ,,cloud computing”.
Nawet jesli nie oddaje on precyzyjnie tego znaczenia, to i tak nie odwraca uwagi odbiorcéow od
informacyjnego przekazu znaku, a w konsekwencji znak ma charakter opisowy.

4.3.4. Oznaczenia opisowe sformutowane w jezyku obcym

W odniesieniu do zgtoszonych do rejestracji oznaczen sformutowanych w jezyku obcym
i posiadajgcych w tym jezyku charakter opisowy nalezy w $lad za orzecznictwem podkreslié, ze art.
129! ust. 1 pkt 3 pwp nie stanowi, co do zasady, przeszkody rejestracji takich oznaczen, chyba
ze znaczaca cze$¢ relewantnego kregu krajowych odbiorcéw towaréw lub ustug sygnowanych
znakiem towarowym, zapisanym w jezyku obcym, bytaby w stanie odczyta¢ jego znaczenie
i rozpoznac jego wytgcznie opisowy charakter [zob. wyroki NSA z dnia 20 marca 2003 r., Il SA 92/02,
z dnia 27 czerwca 2007 r. Il GSK 56/07].

Podobnie w wyroku z dnia 9 marca 2006 r. W sprawie C-03/03P Matratzen, Trybunat orzekt,
ze ,nie stoi na przeszkodzie rejestracji w panstwie cztonkowskim w charakterze krajowego znaku
towarowego wyrazu zapozyczonego z jezyka innego panstwa cztonkowskiego, w ktérym to jezyku
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jest on pozbawiony charakteru odrdzniajgcego lub jest opisowy w odniesieniu do towardw i ustug,
dla ktérych wniesiono o rejestracje, chyba ze zainteresowani odbiorcy w panstwie cztonkowskim,
w ktérym wniesiono o rejestracje, byliby w stanie odczytaé znaczenie tego stowa”.

Podczas oceniania opisowosci oznaczenia zgtoszonego w jezyku obcym nalezy mied
na uwadze stopien znajomosci danego jezyka wsérdd grupy odbiorcéw, do ktdrych kierowany jest
sygnowany towar lub ustuga (np. znajomos¢ jezyka angielskiego wsrod Polakow jest duzo wieksza
niz jezyka chinskiego). Nalezy mie¢ réwniez na uwadze, ze dla znajomosci niektérych prostych
i czesto uzywanych stéw w obrocie nie jest konieczna dogtebna znajomos¢ jezyka obcego czy tez
umiejetnosci porozumiewania sie w tym jezyku.

Przykfady oznaczen opisowych

SLIM EXPRESS — przeznaczone do oznaczania szeregu towardw z kl. 5, 29, 30, 32 [zob. wyrok
WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2013 r., VI SA/Wa 1339/12];

MEGA STRONG PROTEIN — przeznaczone do oznaczania szeregu towardw z kl. 5, 29, 30, 32
[zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 maja 2013 r., VI SA/Wa 669/13];

NATIVE ENGLISH — przeznaczony do oznaczania ustug z kl. 41 [zob. wyrok WSA w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2013 r., VI SA/Wa 1526/12];

TRADITIONALLY POLISH BEER — przeznaczony do oznaczania towarow z kl. 32 (2.294260);

CandidaTest — przeznaczony do oznaczania towardéw z kl. 5 (2.367798);

Fruity tea — przeznaczony do oznaczania towardéw z kl. 5, 30 (Z.308469).

Oznaczenia utworzone ze stow w réznych jezykach mogag byé réwniez uznane jako znaki
opisowe, pod warunkiem, ze wtasciwa grupa konsumentéw zrozumie oba pojecia bez wiekszego
wysitku.

Przykfad

Majtki-shop — przeznaczony do oznaczania towardéw z kl. 25: majtki, odziez (Z.278422).

4.3.5. Oznaczenia posiadajgce kilka znaczen

Podczas oceniania opisowego charakteru oznaczenia nalezy réwniez mie¢ na uwadze, ze
w przypadku oznaczen stownych, ktdre posiadajg kilka znaczen, do wytgczenia z rejestracji wystarczy,
jezeli jedno z tych mozliwych znaczeh ma charakter opisowy w stosunku do towaréw lub ustug, dla
ktérych wnioskowana jest ochrona [zob. wyrok ETS z dnia 23 pazdziernika 2003 r., C-191/01; wyrok
NSA z dnia 20.12.2007 r., Il GSK 235/07; wyrok SPI z dnia 22 czerwca 2005 r., T-19/04].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w przypadku gdy stowo ma wiele znaczen i nie mozna
ustali¢ tylko jednego zwigzku pomiedzy nim a towarem, wystarczy, by tylko jedno z nich okreslato
ceche towaru, aby uznac je w catosci za opisowe [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lutego
2012 r., VI SA/Wa 1806/11; wyrok TSUE z dnia 12 lutego 2004 r., C-265/00 Campina Melkunie;
wyrok SPI z dnia 7 czerwca 2005 r., T-316/03 MunichFinancialServices].

4.3.6. Kombinacja wyrazow opisowych i ich skrétu

W przypadku, gdy zgtoszony znak towarowy stowny sktada sie z kombinacji wyrazéow
opisowych iskrdotu utworzonego z pierwszych liter wyrazéw zawartych wtym znaku, uzycie
dodatkowego skrdtu nie nadaje catosciowemu oznaczeniu fantazyjnego charakteru [zob. wyrok
TSUE z dnia 15 marca 2012 r., C-90/11i C-91/11].

Trybunat stwierdzit, ze w przypadku, gdy zgtoszony znak towarowy stowny sktada sie
z kombinacji wyrazéw opisowych iskrdotu utworzonego z pierwszych liter tych wyrazéw, nawet
jezeli skrot taki rozpatrywany samodzielnie posiada charakter dystynktywny, to znak towarowy
oceniany jako catos¢ nalezy uznac za opisowy i niedystynktywny.

Wynika to z faktu, ze kombinacja wyrazéw opisowych i ciggu liter utworzonych z ich inicjatéw
podkresla istniejgcy miedzy nimi zwigzek, a ciag liter wspiera postrzeganie przez odbiorcow catej
kombinacji wyrazow, upraszczajac jej uzycie i utatwiajac jej zapamietanie.

Przyktady oznaczen, na ktére nie udzielono prawa ochronnego

ZZN ZESPOL ZARZADCOW NIERUCHOMOSCI — przeznaczone do oznaczania ustug z kl. 35-37,
41-44 (2.403153);
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MMF Multi Markets Fund — przeznaczone do oznaczania ustug z kl. 36 [zob. wyrok TSUE
z dnia 15 marca 2012 r., C-90/11 i C-91/11].

4.3.7. Znaki ztozone zawierajace element opisowy

Oznaczenia sg wytgczone z rejestracji, w przypadku gdy sg wytgcznie opisowe, tzn. jedyng
i bezposrednio przekazang przez nie informacjg jest ta, ktdra wskazuje na ceche towaru/ustugi.

A Wyrok SUE z dnia 2 maja 2018 r., T-428/17, kl. 16, 25, 39, 41

ALPINEWELTEN

Okre$lenie ,ALPINEWELTEN.DIE BERGFUHRER” / , Alpejskie $wiaty. Przewodnicy gérscy” jest
opisem wtasciwosci towardw iustug — ich oferowania w obszarze Alp iprzez przewodnikéw
gorskich. Uzyty tréjkat symbolizuje goére, a kolor zielony odnosi sie do zwigzku z naturg. Oznaczenie
nie zapadnie w pamiec odbiorcom i nie bedzie postrzegane jako znak towarowy. Znak, ktdry sktada
sie tylko zopisowych elementéw stownych iprostych figur geometrycznych, nie ma
wystarczajgcego charakteru odrdzniajgcego, aby uzyskac ochrone.

O takim charakterze catego oznaczenia nie przesadza natomiast okolicznosé, ze oznaczenie
zawiera element opisowy wystepujgcy w otoczeniu innych elementéw znaku, gdyz znak nalezy oceniac
jako catosc.

W przypadku gdy element opisowy stanowi jeden ze sktadnikdéw znaku, catosciowa ocena
oznaczenia moze prowadzi¢ do wniosku, ze ze wzgledu na wystepujgce w znaku dodatkowe
dystynktywne elementy posiada ono zdolno$¢ odrdzniajaca.

Przyktady oznaczen odrdzniajgcych

chlfgr\:\t’g — przeznaczone do oznaczania ustug z kl. 36, takich jak ustugi finansowe,
ustugi bankowe (R.186472);
——
fr
1
| s
’" — przeznaczone do oznaczania towardéw z kl. 32: piwo, napoje piwne, napoje

3 m bezalkoholowe (R.263472);

?J

4

l Q

SZYNKA DIONIZEGO — przeznaczone do oznaczania towardw z kl. 29: wedliny drobiowe
(R.161141).

Co do zasady nie bedg pozbawione zdolnosci odrdzniajgcej oznaczenia stowno-graficzne,
zawierajgce oprécz elementu stownego (posiadajgcego opisowy charakter wzgledem
towardw/ustug), réwniez element graficzny o takiej sile odrdzniajacej, iz jest w stanie sprawic,
ze konsumenci w catosSciowej ocenie znaku bedg w stanie natychmiastowo i bez gtebszego namystu
uznac takie oznaczenie jako wskazujgce na komercyjne pochodzenie towaru, a nie stanowigce opis
wiasciwosci towardw i ustug.

Zgodnie z zasadg catoSciowej oceny oznaczen analiza, czy takie oznaczenie posiada charakter
odrdzniajacy, nie moze ograniczy¢ sie do oddzielnej oceny poszczegdlnych elementéw danego
znaku. Kluczowym jest stwierdzenie, ze elementy inne niz opisowe w powstatej kompozycji maja
charakter istotny, decydujacg kwestig jest to, czy elementy graficzne zmieniajg, z punktu widzenia
wtasciwego kregu odbiorcow, znaczenie zgtoszonego znaku towarowego w odniesieniu do
produktéw, ktére danym znakiem maja by¢ oznaczane. Jezeli element stowny znaku towarowego
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jest opisowy, to sam znak, jako catos¢, roOwniez jest opisowy, o ile elementy graficzne tego znaku
nie pozwalajg na odwrdcenie uwagi wlasciwego kregu odbiorcéw od opisowego przekazu tego
elementu stownego. Wyniki takiej analizy mogg doprowadzi¢ do wniosku, ze element opisowy
(np. warstwa stowna) nie determinuje postrzegania danej kompozycji jako wskazujgcej wytgcznie
na wiasciwosci sygnowanego towaru. Jednakze uboga warstwa graficzna, przejawiajaca sie np.
W zrdznicowanej czcionce, nie moze nadaé¢ znakowi wystarczajgcej dystynktywnosci. Nalezy
zwréci¢ uwage, ze zwykle wszelkie oznaczenia, takze te o charakterze ogdlnoinformacyjnym,
sguzywane wobrocie handlowym zdodaniem grafiki, zréinicowania czcionek, a takze
we wzajemnym uwypukleniu i rozmieszczeniu poszczegdlnych wyrazéw (np. na plakatach). Celem
takiego dziatania jest po prostu poprawienie estetyki napisu.

Oznaczenia wytacznie opisowe, ktdrych warstwa graficzna jest uboga i mato wyrdzniajaca sie,
nadal pozostaja oznaczeniami niedystynktywnymi, pozbawionymi konkretnej zdolnosci
odrdzniajacej. Skapa warstwa graficzna znaku nie wystarczy, by mégt on wyrdznia¢ w obrocie
handlowym przedmiotowe towary i identyfikowac zrédto komercyjnego pochodzenia towaru [zob.
wyrok SPI z dnia 3 lipca 2003 r., T-122/01 Best Buy].

Przykfady oznaczen opisowych, na ktdre nie udzielono prawa ochronnego

natural . . . . .
beauty Wyrok SUE z dnia 11 lipca 2012 r., T-559/10 Laboratoire Garnier et Cie, kl. 3

Warstwa stowna ma jasne znaczenie, odwotuje sie do naturalnego piekna, co bezposrednio
wskazuje na ceche jakosci towardw z branzy kosmetycznej. Grafika jest banalna.

Wyrok SUE z dnia 10 wrzesnia 2015 r., T-610/14 Laverana Gmbh&Co. KG, kl. 3, 5

W obrocie handlowym ,bioorganiczny” wskazuje na naturalno$¢ produktéw iproces
ekologicznego wytwarzania. Zkolei grafika ma banalny charakter inie odwraca uwagi
konsumentéw od opisowosci znaku.

4.3.8. Oznaczenia wskazujace na pochodzenie geograficzne towaru

Oznaczeniami opisowymi mogg by¢ oznaczenia wskazujgce na pochodzenie towaru przez
odwotanie sie do nazw geograficznych lub stéw utworzonych od takich nazw [zob. wyrok SPI z dnia
15 pazdziernika 2003 r., T-295/01]. Jednakie nie kazda nazwa geograficzna, umieszczona
w oznaczeniu spowoduje, ze bedzie ono wyfgczone z rejestracji jako wskazujgce na pochodzenie
towardéw/ustug.

Nie zawsze zatem uzycie oznaczenia geograficznego bedzie traktowane jako opisowe,
wskazujgce na miejsce pochodzenia towaru. Oceny nalezy dokonaé w odniesieniu do zgtoszonych
towardow oraz w odniesieniu do percepcji relewantnego kregu odbiorcéw znaku. Odwotujac sie
do kregu odbiorcéw, trzeba bowiem rozstrzygna¢, czy dana nazwa jest znana takim odbiorcom,
a jesli tak, to czy umieszczenie jej na towarze jest traktowane przez nich jako wskazanie na miejsce
pochodzenia towaru.

Ocena charakteru opisowego powinna réwniez uwzgledniac, czy sposob, w jaki uzyto danego
oznaczenia, a w szczegdlnosci rodzaj towardw iustug, dla ktorych go uzyto, pozwala przyjaé,
ze odbiorca bedzie traktowat to oznaczenie jako wskazanie pochodzenia towaru [K. Szczepanowska-
-Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtfasnosci przemystowej, pod red.
R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 586].

Istotng kwestig w ocenie opisowego charakteru oznaczenia wskazujgcego na pochodzenie
jest ustalenie, czy zgtoszone pojecie geograficzne okresla miejsce obecnie zwigzane ze zgtoszonymi
towarami lub ustugami w odczuciu odpowiedniej kategorii osdb lub czy bedzie ono odpowiednio
kojarzone w przysztosci [zob. wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r., C-108/97 i C-109/97 Chiemsee].
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Przykfady

Giewont i Mont Blanc to powszechnie znane pojecia geograficzne, jednak w kontekscie piwa
lub bagaznikdw samochodowych nie bedg rozumiane jako mozliwe miejsce wytwarzania, a jedynie
jako pojecie sugestywne i fantazyjne.

Wiasciwe rozumienie istnienia opisowego charakteru pojecia geograficznego, majacego
wskazywaé na miejsce wytwarzania/pochodzenia towardw lub $wiadczenia ustug wskazanych
w zgtoszeniu, zalezy réwniez od charakteru towaréw.

Wigry dla organizowania wyjazdéw zeglarskich nie bedzie posiadato dostatecznej zdolnosci
odrdzniajacej, natomiast dla sygnowania towardw takich jak rowery juz tak.

Najczesciej jednak opisowy charakter oznaczenia, zawierajgcego element wskazujacy
wyfacznie na pochodzenie towaréw badZ ustug, zwigzany bedzie z pojeciem geograficznym
utozsamianym z miejscem wytwarzania towaru lub miejscem znanym z pochodzenia danych
towardw czy tez miejscem $wiadczenia ustug.

Przykfady oznaczen stownych, na ktére Urzagd odmowit udzielenia prawa ochronnego

KALWADOS PODLASKI — przeznaczone do oznaczania towardw z kl. 33: napoje alkoholowe;

OLSZTYN24 — przeznaczone do oznaczania towardw i ustug z kl. 16, 35, 41;

OPOLSKA SPOLDZIELCZA KASA OSZCZEDNOSCIOWO-KREDYTOWA — przeznaczone
do oznaczania ustug z kl. 36;

Bimber biatowieski — przeznaczone do oznaczania towardéw z kl. 33;

VARNA — przeznaczone do oznaczenia towardw z kl. 33: wino [zob. wyrok WSA w Warszawie
z dnia 18 marca 2009 r., VI SA/Wa 2098/08].

4.3.9. Formy towaru lub opakowania

Mimo ze najczesciej wystepujgca forma znakdw opisowych sg oznaczenia stowne, to réwniez
inne formy przedstawieniowe oznaczen mogg posiadaé, z punktu widzenia percepcji odbiorcy,
charakter opisowy (ogdlnoinformacyjny) wzgledem sygnowanych towaréw lub ustug.
W szczegdlnosci opisowy charakter moze by¢ wyrazony w niektdrych znakach graficznych, stowno-
-graficznych lub przestrzennych. Zazwyczaj te oznaczenia bedg takze niedystynktywne (pozbawione
zdolnosci wyrdzniajacej). Wyodrebnienie poszczegdlnych form przedstawieniowych oznaczen,
ktore moga by¢ znakiem towarowym (abstrakcyjna zdolnos¢ odrézniajgca), pozostaje bez wptywu
na ocene konkretnej zdolnosci odrdzniajace;j.

Jak przyjat Trybunat Sprawiedliwosci [zob. wyrok ETS z dnia 18 czerwca 2002 r., C-299/99],
ocena tej zdolnosci powinna by¢ dokonywana wedtug tych samych kryteriéw, niezaleznie od formy
przedstawieniowej danego oznaczenia. Ocena zdolno$ci odrdzniajgcej form graficznych, tak samo
jak w przypadku oznaczen stownych, powinna dotyczy¢ oznaczenia jako catosci.

Istotne przy ocenie zdolnosci odrdzniajgcej formy towaru lub opakowania jest wyrazone przez
Trybunat Sprawiedliwosci stanowisko, ze przecietni konsumenci nie majg w zwyczaju domyslania sie
pochodzenia towaru na podstawie jego ksztattu lub rozmiaru przy jednoczesnym braku jakichkolwiek
elementéw graficznych czy stownych [zob. wyrok ETS zdnia 7 paZdziernika 2004 r., C-136/02].
Konsumenci tego typu formom lub opakowaniom, zawierajgcym dane towary, w pierwszej kolejnosci
przypisujg zwyczajowg funkcje opakowania. W takiej sytuacji rozstrzygniecie o ewentualnej zdolnosci
odrdzniajgcej wymagatoby od odbiorcy ztozonej analizy czy tez badania innych tego typu form
wystepujgcych na rynku w celu spostrzezenia szczegdlnych réznic pomiedzy nimi.

W rzeczywistosci im bardziej ksztatt, ktérego dotyczy znak towarowy, jest zblizony
do najbardziej prawdopodobnego ksztattu danego towaru, tym bardziej prawdopodobne jest,
ze ksztatt ten pozbawiony jest charakteru odrdzniajgcego. Przyktadowo jezeli forma opakowania,
np. puszka, jest w swojej postaci identyczna lub bardzo zblizona do innych tego typu opakowan
wystepujacych narynku, to dopiero catkowita zmiana opakowania nadajagca mu fantazyjny,
niespotykany ksztatt pozwoli postrzegad je jako posiadajgce zdolnos¢ odrdzniajgcy. Z powyiszego
wynika, Ze ocena zdolnosci odrdzniajgcej danego oznaczenia z punktu widzenia przecietnego
odbiorcy musi uwzgledniac rynek, na jakim ten odbiorca funkcjonuje. Tylko znak, ktory w sposéb
znaczacy odbiega od norm lub zwyczajéw, jakie panujg w danym sektorze rynku, moze petnic
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funkcje oznaczenia pochodzenia sygnowanych nim towardw, a w zwigzku z tym nie jest pozbawiony
odrdzniajgcego charakteru.
Przyktady oznaczer graficznych lub przestrzennych, na ktére Urzad odméwit udzielenia

prawa ochronnego

— przeznaczone do oznaczania towardw z kl. 30: wyroby cukiernicze, pierniki (Z2.375844).

Urzad uznat, ze ciastka (pierniki) ksztattem przypominajgce prostokat z pofalowanymi
bokami sg bardzo powszechnym produktem piekarskim, wytwarzanym i wprowadzanym do obrotu
przez wielu producentéw. Ksztatt ten jest réwniez popularny dla wyrobdéw cukierniczych.

el

— przeznaczone do oznaczania ustug zkl. 44: doskonalenie chowu ihodowli koni,

doradztwo w zakresie chowu i hodowli koni (Z2.484444).

Urzad uznat, ze sylwetka konia nie odbiega od innych tego typu oznaczen wystepujgcych na
rynku oraz przedstawia realistyczny wizerunek konia. Oznaczenie to nie jest elementem na tyle
stylizowanym, aby zaakceptowaé¢ wymagane minimum zdolnosci odrdzniajgcej, przedstawia ono
jedynie czarng sylwetke konia i nie wskazuje na zadne inne znaczenie poza wskazaniem rodzaju
zwierzecia, z ktérym zwigzane sg stricte $wiadczone ustugi (bezposrednio zwigzane z hodowlg

jednego gatunku zwierzat: koni).

— przeznaczone do oznaczania towardw zkl. 30: karmelki, wyroby zelowe, pomadki,
czekolady, galaretki, praliny czekoladowe, inny wyroby czekoladowe
i czekoladopodobne, stodycze (Z2.396654).

Oznaczenie to w ocenie Urzedu nie posiada dostatecznych znamion odrdzniajgcych oraz
stanowi typowa forme opakowania ,bombonierki w postaci wyttoczki na prostokatne wyroby
czekoladowe”.

W zakresie badania znakéw towarowych przestrzennych nalezy zwrdci¢ uwage na zasady
wspolnej praktyki urzedow witasnosci przemystowej panstw cztonkowskich UE i EUIPO przedstawione;j
we wspdlnym komunikacie: Charakter odrdzniajgcy znakow trojwymiarowych (znakow
przestrzennych) zawierajqcych elementy stowne lub graficzne, kiedy sam ksztaft nie ma charakteru
odrdzniajgcego [zob. takze rozdziat ll, podrozdziat 2.1]. Charakter odrdzniajgcy takich znakéw bada
sie poprzez identyfikacje elementéw oznaczenia (elementéw stownych igraficznych, koloréw
i zestawienia koloréw, kombinacji powyzszych elementéw) i ocene ich charakteru odrdzniajgcego,
z uwzglednieniem czynnikdw takich jak rozmiar/proporcje tych elementéw w stosunku do ksztattu;
kontrast miedzy danym elementem a ksztattem; umiejscowienie elementu na ksztatcie. W przypadku
gdy ksztatt obejmuje kolor lub zestawienie koloréw, ich identyfikacja iocena ich charakteru
odrdzniajgcego powinny uwzglednia¢ konkretne rozmieszczenie koloréw na okreslonym ksztatcie.
Kolejno ocenia sie charakter odrdzniajgcy oznaczenia jako catosci. Ocena odrdzniajgcego charakteru
oznaczenia musi by¢ oparta na ogélnym wrazeniu, jakie wywotuje zestawienie ksztattu i objetych nim
elementdéw, w odniesieniu do danych towardéw, przy uwzglednieniu postrzegania oznaczenia przez
konsumentéw, na ktére wptyw mogg miec okreslone realia rynku.
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Jezeli ksztatt samoistnie niemajacy charakteru odrdzniajgcego zawiera dodatkowy wyraznie
rozpoznawalny element, ktéry sam ma charakter odrdzniajacy, to jest to wystarczajgce, aby uznaé, ze
oznaczenie jako catos¢ posiada charakter odrdzniajacy.

Przyktad z dokumentu wspdlnej praktyki

CHARAKTER ODROZNIAJACY
Oznaczenie S e |

Klasa 33 Wino

Przy ocenie charakteru odrézniajgcego znaku przestrzennego nalezy uwzgledni¢ rozmiar
i proporcje znajdujgcych sie na nim elementédw. Pod uwage s3g brane takze konkretne realia rynku
dla danych towaréw.

Przyktady z dokumentu wspdlnej praktyki

CHARAKTER ODROZNIAJACY

Oznaczenie

Kiasa 18 Etui na wizytowki e
W powyzszych przypadkach konsumenci sg przyzwyczajeni do takiej praktyki w umieszczaniu
znakéw towarowych na towarach, przy czym elementy stowne majg samoistny charakter
odrdzniajacy i sg odczytywalne dla odbiorcow. Inaczej bedzie w ponizszym przypadku, z uwagi na
niewielki rozmiar dodanego elementu:

BRAK CHARAKTERU ODROZNIAJACEGO

Oznaczenie

Klasa 33 Wino

Nalezy takze pamietac o zastosowaniu odpowiedniego kontrastu miedzy kolorem dodanego
elementu odrézniajgcego a kolorem ksztattu. W przypadku braku kontrastu element ten nie bedzie
miat zadnego wptywu na ocene odrézniajgcego charakteru oznaczenia, poniewaz konsumenci nie
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bedg w stanie rozpoznac¢ elementu. Podobnie bedzie z elementami, ktére sg grawerowane,
wyttaczane lub odciskane na towarach, gdyz trudniej je dostrzec i rozpoznaé. Ocena warunkowana

jest posiadaniem przez grawerunek samoistnego charakteru odrdzniajagcego oraz jego
widocznoscig na ksztatcie.

Przyktady z dokumentu wspdlnej praktyki

BRAK CHARAKTERU ODROZNIAJACEGO
Oznaczenie ‘Oznaczenie

.

Klasa 32 Napoje Klasa 11 Opiekacz

Znaczenie ma takze usytuowanie dodatkowych elementéw na tréjwymiarowym oznaczeniu.
Jesli majg one charakter odrdzniajacy zasadniczo nadajg go oznaczeniu, niezaleznie od ich
usytuowania i zwyktego przedstawienia towaru na rynku. Zwraca sie tu takze uwage na zwyczaje
rynkowe w umieszczaniu znakéw. Jednakze nietypowe usytuowanie elementu opisowego nie
dodaje charakteru odrdzniajgcego temu elementowi, a wiec takze oznaczeniu jako catosci.
Przyktady z dokumentu wspdlnej praktyki

CHARAKTER ODROZNIAJ ACY BRAK CHARAKTERU ODROZNIAJACEGO

Oznaczenie Oznaczenie

Klasa 25 Buty Klasa 33 Wino

W przypadku dodawania kolorow do pozbawionego charakteru odrdzniajgcego ksztattu
towaru lub opakowania nalezy pamietaé, ze zasadniczo sam fakt dodania pojedynczego koloru, przy
braku jakiegokolwiek innego stownego lub graficznego elementu majgcego charakter odrdzniajacy,
nie nada tréjwymiarowemu oznaczeniu charakteru odrdzniajgcego. Wyjatkiem bedg sytuacje,

w ktdrym okreslone zestawienie koloréw jest nietypowe dla danych towardéw istwarza
niezapomniane wrazenie ogolne.
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Przyktady z dokumentu wspdlnej praktyki

CHARAKTER ODROZNIAJACY

Oznaczenie ~Uwagi

Szczegdlne zestawienie kolorow
zastosowane na silniku rurowym do drzwi
garazowych stwarza ogdlne wrazenie,
ktére tatwo zapamietac. Na tym
konkretnym rynku towary sa poszukiwane
prawie wylacznie przez konsumentow
wyspecjalizowanych, ktorzy sg
przyzwyczajeni do rozpoznawania
handlowego pochodzenia tych towardw po
ich kolorze. Towary nie sg zazwyczaj
widoczne wczasie ich eksploatacji,
dlatego zestawienia kolorow nie uznaje sie
za ozdobe.
W rezultacie oznaczenie jako catosé¢ ma
charakter odrdzniajgcy.

Klasa 7 Elektryczny otwieracz drzwi

BRAK CHARAKTERU ODROZNIAJACEGO

Oznaczenie Uwagi

W przypadku etui na telefony komérkowe
stosowanie zestawien koloréw jest
powszechng praktykg na rynku. Dlatego
klienci nie bedg postrzegaé
przedstawionego zestawienia Kolorow
jako oznaczenia pochodzenia, ale
jedynie jako element dekoracyjny danych
towardw. Oznaczenie jako catosc¢ nie ma
charakteru odrozniajgcego.

Klasa 9 Etui na telefony komorkowe

Niewatpliwie w praktyce mamy do czynienia z sytuacjami, gdy znak przestrzenny zawiera
wiecej niz jeden element sposréd opisanych powyzej, czy tez w danej sytuacji przejawia sie kilka
z powyzszych czynnikdw. W takich przypadkach charakter oznaczenia bedzie zalezat od ogdlnego
wrazenia wywotywanego przez zestawienie tych czynnikow i elementow.

Jezeli kilka czynnikéw (np. rozmiar, umiejscowienie lub kontrast) wptywa na negatywng
ocene odrdzniajgcego charakteru danego elementu, ogdlne wrazenie oznaczenia bedzie takie, ze
oznaczenie nie ma charakteru odrézniajgcego.



Przyktad z dokumentu wspdlnej praktyki

BRAK CHARAKTERU ODROZNIAJACEGO

Oznaczenie Uwagi

Rozmiar, umiegjscowienie i brak
kontrastujacych koloréw powoduja, ze
przedstawiony element stowny wywiera
ogoélne wrazenie pozbawione charakteru
odrdzniajgcego. Elementu tego nie da
sie  odréznié na  produkcie bez
doktadnych ogledzin, poniewaz zostat
umieszczony na mato widocznym
miejscu  butelki, ma bardzo mate
rozmiary ibardzo stabo kontrastuje.
Dlatego tez nie mozna uznac, ze znak
jako catos¢ ma charakter odrézniajacy.

Klasa 33 Wino

Rozmiar i grawerowanie elementu
powoduje, Ze nie moZna go rozpoznac,
poniewaz elementdw tych nie da sie
znalez¢ bez doktadnych ogledzin.
Wskutek tego ogdlne wrazenie jest takie,
ze znak nie ma charakteru
odrdzniajacego.

Klasa 9 Okulary

Istotnym elementem wspdlnej praktyki jest uznanie, ze zasadniczo zestawienie ksztattu
pozbawionego charakteru odrdzniajgcego z elementami stownymi lub graficznymi, ktére osobno
nie maja takiego charakteru, nie nadaje oznaczeniu charakteru odrdzniajgcego.

Przyktady z dokumentu wspdlnej praktyki

BRAK CHARAKTERU ODROZNIAJACEGO

Oznaczenie Uwagi

Zestawienie elementéw pozbawionych
charakteru odroézniajacego nie nadaje
i takiego charakteru oznaczeniu, na
ksztaft ktorego skiada sie pudetko
ptatkow zbozowych pozbawione
charakteru odrdézniajacego. Konsumenci
beda postrzega¢ to oznaczenie jako
i prosty itypowy ksztait zawierajacy
opisowe informacje o danych towarach.

Klasa 30 Ptatki zbozowe

Takie zestawienie elementéw, ktére nie
majag z osobna charakteru
odrdézniajacego, nie nadaje oznaczeniu
jako catosci charakteru odrézniajacego.

Klasa 30 Czekolada
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Podobnie bedzie w przypadku, gdy element majgcy charakter odrdzniajgcy nie zostanie
natychmiast dostrzezony przez konsumentéw ze wzgledu na obecnos¢ elementéw pozbawionych
charakteru odrdzniajgcego. Zestawienie to moze powodowac, ze oznaczenie nie ma charakteru
odrdzniajacego.

Przykfad z dokumentu wspdlnej praktyki

BRAK CHARAKTERU ODROZNIAJACEGO

_Oznaczenie Uwagi

Element stowny _ECS" stat sie
niewidoczny wsrod licznych elementow
pozbawionych charakteru
odrozniajgcego. Ze wzgledu na jego
umiejscowienie, rozmiar i brak kontrastu
nie mozna go odroznic¢ bez doktadnych
ogledzin i dlatego nie mozna uznac, ze
oznaczenie jako catos¢ ma charakter
odrozniajacy.

Klasa 30 Czekolada

Tym samym, aby nadac charakter odrdzniajgcy tréjwymiarowemu oznaczeniu, zestawienie
elementdw musi mie¢ charakter nietypowy na rynku lub kompozycja w oznaczeniu musi by¢
postrzegana jako znak towarowy przez wifasciwych konsumentéw. Inng mozliwoscig jest
uzupetnienie elementéw pozbawionych charakteru odrdzniajgcego o element posiadajgcy taki
charakter, ktory wyraznie wyrdznia sie sposrdod wszystkich pozostatych elementow.

Przyktady z dokumentu wspdlnej praktyki

CHARAKTER ODROZNIAJACY

_Oznaczenie L Uwagi

Elementy opisowe rozmieszczono tak,
Ze tworza one ksztait stonca lub kwiatu;
jest to zestawienie, ktére moze byc
postrzegane jako symbol pochodzenia
i dlatego moze nadaé¢ oznaczeniu jako
catosci charakter odrozniajacy.

Klasa 30 Czekolada

CHARAKTER ODROZNIAJA|
_Oznaczenie . |UYwegl

Mimo 2ze =zestawienie zawiera wiele
elementéw pozbawionych charakteru
odrozniajacego, element stowny ,ECS”
mozna uzna¢ za majacy charakter
odrézniajacy w przedstawieniu
oznhaczenia ze wzgledu na rozmiar,
migjsce ikontrast tego elementu
w stosunku do catego towaru, azatem
moze on nadaé oznaczeniu jako catosci
Klasa 30 Czekolada charakter odrézniajacy.
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4.3.10. Pojedyncze litery

Oznaczeniami opisowymi mogg by¢ réwniez znaki sktadajgce sie z pojedynczej litery, jezeli
wystarczajgco precyzyjnie bedg przekazywac informacje na temat oznaczanych towaréw/ustug lub
bedg wywotywacé wsréd potencjalnych odbiorcéw skojarzenia o charakterze ogdlnoinformacyjnym
lub opisowym. Ocenianie znakdéw towarowych skfadajgcych sie z pojedynczej litery wymaga
przeprowadzenia dokfadnej analizy na podstawie konkretnych okolicznosci faktycznych danej
sprawy wcelu oceny, czydana pojedyncza litera zapisana zwyklym krojem pisma moze
funkcjonowad jako znak towarowy w odniesieniu do odpowiednich towaréw lub ustug.

Przykfady

litera E, gdy postrzegana jako odnoszgca sie do ,energii” lub ,elektrycznosci”, zostata uznana
za majaca charakter opisowy dla towardw z kl. 7, takich jak: farmy wiatrowe i ich czesci, generatory,
topaty wirnikéw w farmach wiatrowych; dla towaréw z kl. 9: przetacznikéw w farmach wiatrowych,
przetwornikéw czestotliwosci, przyrzadéw stuzacych do mierzenia, sygnalizowania i kontrolowania
(nadzorowania); oraz towardéw z kl. 19: wiez farm wiatrowych [wyrok SPI z dnia 21 maja 2008 r.,
T-329/06];

litery S, M, L sygnujgce odziez mogtyby by¢ uznane przez potencjalnych odbiorcéw jako opisowe,
informujgce wylgcznie o rozmiarze odziezy — sg to bowiem pierwsze litery od stéw ,small” (maty),
,medium” ($redni) i ,large” (duzy), powszechnie wykorzystywane do oznaczania rozmiaru ubran.

4.3.11. Pojedyncze cyfry lub liczby

Co do zasady oznaczenia skfadajace sie wytgcznie z liczb moga byc zarejestrowane jako znaki
towarowe (majg abstrakcyjng zdolnos¢ odrdzniajgcg) [zob. wyrok TSUE z dnia 10 marca 2011 r.,
C-51/10P]. Ocena konkretnej zdolnosci odrdzniajgcej takich oznaczerh musi by¢ dokonywana, tak
jak wszystkich innych oznaczen, w odniesieniu do konkretnych towardw badz ustug. W zwigzku
z powyzszym oznaczenie sktadajgce sie wytgcznie z liczby moze uzyskac rejestracje, jezeli bedzie
posiadato zdolno$¢ wyrdzniajgcg oraz nie bedzie posiadato charakteru opisowego lub winny
sposdb nieodrdzniajgcego wzgledem zgtoszonych towardw badz ustug.

Przyktady oznaczen, na ktére nie udzielono prawa ochronnego

e Znak stowny 360° oraz znak stowno-graficzny @ przeznaczone do oznaczania

towardw z kl. 21 [wyroki SUE z dnia 7 grudnia 2017 r., T-332/16 oraz T-333/16]

Sad stwierdzit, ze znaki nie posiadajg zdolnosci odrézniajgcej (sg wytacznie opisowe) dla
towarow z kl. 21: szczoteczki do zebdw, gdyz w stosunku do ww. towardéw 360 stopni oznacza ich
ceche — umozliwienie gtebokiego i petnego czyszczenia jamy ustnej. Grafika jest banalna i prosta.
Znak opisuje wiasciwos¢ towaréw.

e Znak 1000 przeznaczony do oznaczania towardow z kl. 16: papier, wyroby z papieru,
artykuty biurowe [wyrok TSUE z dnia 10 marca 2011 r., C-51/10P].

Trybunat stwierdzit, ze oznaczenie ,1000” mogtoby wskazywac na liczbe stron towaréw
objetych zgtoszeniem. Wskazat réwniez, ze w odniesieniu do tego rodzaju towardw czesto publikuje
sie listy rankingowe, zestawienia informacji i rebusy, ktdrych zawartosc jest najczesciej wskazywana
przez wyrazenie, ktéremu towarzyszg okragte liczby. Trybunat dodat, ze oznaczenie ,1000” odnosi
sie do liczby i bedzie natychmiast, bez dtuzszego zastanowienia, postrzegane przez wtasciwy krag
odbiorcéw jako opis cech charakterystycznych danych towaréw.

Ta samag argumentacjg postuzyt sie Sad w celu potwierdzenia odmowy zarejestrowania
oznaczen ,100”, ,300”, ,222”, ,333” i,555”, zgtoszonych do oznaczania towardw zklasy 16
wymienionych powyzej [zob. wyrok SPI z dnia 19 listopada 2009 r., T-425/07 i T-426/07 (100 i 300)
i wyrok z dnia 19 listopada 2009 r. T-200/07, T-201/07 i T-202/07 (222, 333, 555)].

Innymi przyktadami oznaczen w postaci liczb, ktére mogtyby zosta¢ uznane za opisowe
wzgledem towardw lub ustug sa:

daty produkcji towaréw lub Swiadczenia ustug, gdy jest to czynnik istotny w odniesieniu
do danych towardw badz ustug: przyktadowo liczby 1996 lub 2000 mogg wskazywaé na date
produkcji towaru;
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pojemnos$é: 2000 cm? lub 2.0 dla samochodéw; 0,5 | dla napojow;
rozmiar: 205/55 dla opon;

ilos¢: 4 dla piwa, 6 dla wéd mineralnych;

czas $wiadczenia ustug: 8-10, 24/7;

moc: 68, 120 (KM) dla silnikow lub samochodow;

predkosé: 486, 586, 686, 266, 333, 500, 550 dla komputeréw;
zawartosé alkoholu: 5,5% dla piwa, 40% dla wédki.

4.4. Szczegolne przypadki oznaczen niedystynktywnych i opisowych
4.4.1. Slogany reklamowe

Znaki towarowe bedace sloganami sg jak wszystkie inne znaki oceniane w $wietle normy art.
129 ust. 1 pwp, w szczegdlnosci przestanek zawartych w art. 129% ust. 1 pkt 2, 314 pwp.

Przy ocenie zdolnosci odrdzniajacej znaku towarowego — sloganu Urzad bierze pod uwage
dotychczasowe orzecznictwo, szczegdlng uwage zwracajac jednak na najnowsze wyroki.

Przyktadowo, wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r. W sprawie T-609/13 precyzyjnie okresla
sposob badania znakéw towarowych o charakterze haset promocyjnych, w kontekscie
wczesniejszego wyroku z dnia 21 stycznia 2010 r. wydanego w sprawie C-398/08P. Trybunat zwraca
tu uwage, ze procesu badania takiego znaku nie mozna oprze¢ wytgcznie na wniosku, ze znak
towarowy petni funkcje hasta promocyjnego badz jest nosnikiem informacji, ale nalezy
przeprowadzi¢ szczegdtowg analize oznaczenia pod katem jego opisowosci i dystynktywnosci.
Podkresla przy tym, ze badanie takiego znaku nie moze by¢ bardziej restrykcyjne niz innych
kategorii znakéw towarowych (nie-slogandw), ale nie moze by¢ takze bardziej liberalne.

Urzad przede wszystkim zwraca uwage, czy zgtoszone oznaczenie bedzie postrzegane przez
relewantnego odbiorce jako znak towarowy, a wiec oznaczenie identyfikujgce komercyjne
pochodzenie towaru, atakze czy oznaczenie nie powinno pozostaé¢ do swobodnego uzywania
przez wszystkich przedsiebiorcéw, oferujgcych dane towary lub ustugi. Swojg ocene Urzad odnosi
do objetych zgtoszeniem towardw i ustug, a takze do relewantnego kregu odbiorcow.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r.: ,Podstawowym warunkiem
rejestrowalnosci sloganu jest zatem ustalenie, ze moze on petni¢ funkcje znaku towarowego, tzn.
ze nadaje sie do odrdznienia towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego. Warunkiem
udzielenia ochrony jest ponadto, by oznaczenie posiadato «dostateczne znamiona odrdzniajgce».
W praktyce oznacza to, ze nie bedzie podlegat ochronie jako znak towarowy taki slogan, ktdry sktada sie
z prostych, banalnych stéw, petni bardziej role komunikatu, informacji czy opisu niz oznaczenia, ktére
bytoby w stanie odréznia¢ towary lub ustugi danego przedsiebiorstwa od innych, obecnych na rynku”.
Codo zasady przy sloganach uznaje sie, ze poziom uwagi konsumentéw w stosunku do haset
promocyjnych jest niski [zob. wyroki SUE: z dnia 17 listopada 2009 r., T-473/08 THINKING AHEAD; z dnia
5 lutego 2002 r., T-130/01 REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS].

Znak towarowy w postaci sloganu moze wiec spotkac sie zodmowa udzielenia prawa
ochronnego zaréwno z uwagi najego opisowosé, jak iniedystynktywnosé¢ — w przypadku gdy
w ocenie eksperta znak nie posiada pierwotnej i konkretnej zdolnosci odrdzniajgcej. Nie oznacza
to jednak, ze sama okolicznos¢, ze znak towarowy postrzegany jest przez witasciwy krag odbiorcéw
jako sformutowanie reklamowe, prowadzi do uznania braku charakteru odrézniajgcego znaku.

Podstawg odmowy nie jest wiec fakt, ze znak towarowy stanowi slogan reklamowy,
ale ustalona okoliczno$é, ze konkretny slogan zgtoszony jako znak towarowy, poza swoim
znaczeniem reklamowym, nie posiada zadnych cech, ktdre relewantnemu kreowi odbiorcéw
umozliwityby postrzeganie go jako znaku towarowego w odniesieniu do danych towardw i ustug.

Przyktady znaczen stownych, na ktére Urzagd odmowit udzielenia prawa ochronnego

...jak domowe — przeznaczone do oznaczania towardw z kl. 33 (Z.334552);

Obiady zawsze domowe — przeznaczone do oznaczania towardéw z kl. 5, 39, 30 (Z.338047);

Gorgco polecam — przeznaczone do oznaczania towardw i ustug z kl. 29, 30, 31, 35, 39, 43

(2.306862);
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Szlachetny smak — przeznaczone do oznaczania towardw z kl. 29 (Z.252164);

Okna i drzwi na cate zycie — przeznaczony dla towardow z kl. 6, 19, 20 (Z.255347).

W swoim najnowszym orzecznictwie dotyczacym znakdw niedystynktywnych, Trybunat
Sprawiedliwosci UE jednoznacznie wskazuje, ze proste wyrazenia o charakterze reklamowym,
nawigzujgce do waloréw jakosciowych ustug czy tez pozytywnego efektu ptyngcego ze skorzystania
z ustug ustugodawcy nie majg wystarczajgcej zdolnosci odrdzniajgcej. Trybunat Sprawiedliwosci
orzekt tak w szeregu wyrokéw: wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r., T-609/13 SO WHAT i DO WITH MY
MONEY (ustugi z kl. 35 i36); wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r., T-59/14 INVESTING FOR A NEW
WORLD (ustugi z kl. 35 36), wyrok z dnia 5 lutego 2015 r., T-499/13 SMARTER SCHEDULING (towary
z kl. 9), wyrok z dnia 7 pazdziernika 2015 r., T-642/16 EQUIPMENT FOR LIFE (towary i ustugi z kl. 18,
25 i 35), wyrok z dnia 8 pazdziernika 2015 r., T-336/14 NOURISHING PERSONAL HEALTH (towary
i ustugi zkl. 5,10, 41, 42 i 44), wyrok z dnia 24 listopada 2015 r., T-190/15 MEET ME (towary i ustugi
zkl. 9, 38 i45), wyrok z dnia 2 grudnia 2015 r., T-528/14 GROWTH DELIVERED (ustugi z kl. 35, 41
i 42), wyrok z dnia 31 maja 2016 r., T-301/15 DU BIST, WAS DU ERLEBST (towary i ustugi z kl. 9, 16,
35, 36, 39, 41), wyrok z dnia 24 stycznia 2017 r., T-96/16 STRONG BONDS.TRUSTED SOLUTIONS
(towary z kl. 1), wyrok z dnia 20 lipca 2016 r., T-308/15 KEEP IT EASY, wyrok z dnia 9 marca 2017 r.,
T-104/16 FOREVER FASTER, wyrok z dnia 14 marca 2017 r., T-21/16 LIKE IT (towary z kl. 3, 18, 24
i 25), wyrok z dnia 15 pazdziernika 2017 r., T-422/16 BESTE MAMA (towary z kl. 3,9, 14, 16, 18, 20,
21, 24, 25, 28, 30 i 33), wyrok z dnia 4 pazdziernika 2017 r., T-126/16 SPURBAR ANDERS (towary
zkl. 16, 25 i 41), wyrok z dnia 30 listopada 2017 r., T-50/17 TO CREATE REALITY (towary i ustugi
zkl.9,41i42), wyrok z dnia 7 grudnia 2017 r., T-622/16 ALLES WIRD GUT (towary z kl. 3, 9, 14, 16,
18, 20, 21, 24, 25, 28 i 33). Co do zasady przy sloganach uznaje sie, ze poziom uwagi konsumentow
w stosunku do haset promocyjnych jest niski [wyrok TSUE z dnia 17 listopada 2009 r., T-473/08
THINKING AHEAD, wyrok z dnia 5 lutego 2002 r., T-130/01 REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS].

W wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r. W sprawie T-102/18 UPGRADE YOUR PERSONALITY
Sad UE przypomniat, ze brak charakteru odrdzniajagcego mozna stwierdzi¢ juz wtedy, gdy
semantyczna tre$é rozpatrywanego oznaczenia stownego wskazuje konsumentom jedng z cech
towaru lub ustugi, ktéra dotyczy jego lub jej wartosci rynkowej i chociaz nie jest precyzyjna, zawiera
przestanie reklamowe lub zachecajace do zakupu, ktére przez wtasciwy krag odbiorcéw odbierane
jest przede wszystkim jako takie, a nie jako wskazanie pochodzenia handlowego danego towaru lub
danej ustugi. Wskazat, iz okolicznosé, ze pojecie osobowosci moze by¢ rozumiane na kilka
sposobdw, nie przeszkadza konsumentowi w zrozumieniu przekazu, jaki zawiera ten slogan, bazujac
na jego indywidualnym rozumieniu tego pojecia. Dlatego tez nie ma potrzeby zastanawiac sie nad
kwestig, czy jak twierdzi skarzacy, osobowosci ludzkiej nie da sie ulepszy¢ w sensie technicznym
(upgrade), poniewaz chodzi tutaj oslogan o charakterze reklamowym, ktdérego bliski zwigzek
z rzeczywistoscig nie jest wtasciwym kryterium oceny. Konsument jest bowiem przyzwyczajony do
reklam zawierajgcych, wyraznie lub w sposéb dorozumiany, nierealistyczne obietnice. Wynika stad,
ze semantyczna tres¢ zgtoszonego znaku towarowego zwraca uwage konsumenta na ceche
oznaczonych tym znakiem towaréw zwigzang zich wartoscig rynkowa, ktéra, choc
niesprecyzowana, zawiera raczej informacje o charakterze promocyjnym czy reklamowym, ktorg
odbiorcy tak wtasnie beda traktowac, anizeli informacje na temat pochodzenia handlowego
oznaczonych tym znakiem towaréw. Slogan ,upgrade your personality” zostat wiec oceniony jako
niedystynktywny dla towardéw z kl. 9 i 28, jako zachecajgcy konsumenta do podjecia krokéw w celu
ulepszenia lub rozwoju jego osobowosci przy pomocy towaréw oznaczonych zgtoszonym znakiem
towarowym wraz z ewentualng obietnica, ze skorzystanie z tych towaréw umozliwi lub wspomoze
to ulepszenie lub ten rozwod;j.

4.4.2. Domeny internetowe

Jedng z podstawowych funkcji znakéw towarowych jest nie tylko ich zdolno$¢ odrdézniania
towarow lub ustug jednego przedsiebiorcy od drugiego, ale réwniez ich wykorzystywanie
do uzyskania lub zachowania reputacji majgcej na celu przycigganie konsumentéw. Dlatego tez
istotng cechg znakow towarowych jest niewatpliwie ich funkcja inwestycyjna ireklamowa.
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W zwigzku z zauwazalnym przeniesieniem rynku reklamowego do Internetu przedsiebiorcy coraz
czesciej wybierajg ten sposdb promowania wfasnej dziatalnosci. Jednym ze sposobdw
wykorzystania znakéw towarowych w Internecie jest zamieszczanie ich w adresach strony
internetowej promujgcej towary badz ustugi.

Domena internetowa to adres identyfikujgcy konkretny komputer podtgczony do sieci.
Domena sktada sie gtdwnie z dwdch czesci, tj. nazwy gtdwnej oraz koricéwki —domeny najwyzszego
poziomu. Nazwe gtéwng bardzo czesto tworzy nazwa firmy, nazwa dziatalnosci, ktérg dana firma
wykonuje badz tez jakiekolwiek inne okreslenie. Natomiast domeny najwyzszego poziomu mozemy
podzieli¢ nadomeny krajowe (np. Polska — .pl, Niemcy — .de, kraje Unii Europejskiej — .eu)
i funkcjonalne (np. .com, .net, .org). Z kolei wystepujacy czesto na poczatku adreséw internetowych
element www jest jedynie oznaczeniem ustugi internetowej. Obecnie domeny internetowe petnig
znaczaca role, a liczba zarejestrowanych stron www ciggle rosnie.

4.4.2.1. Domena internetowa jako znak towarowy

Pomimo ze domeny petnig zazwyczaj funkcje techniczng wskazujacg na wystepowanie stron
w Internecie, to mogg rodwniez stuzyc¢ identyfikacji danego przedsiebiorstwa. Wykorzystanie nazwy
swojej dziatalnosci w adresie domenowym ufatwia przedsiebiorcom dotarcie do klienta ze swojg
oferta. Jest to rowniez forma promocji towardw i ustug objetych zakresem ochrony przez dane
oznaczenie. Tym samym, mozna zauwazyé, ze domeny coraz czesciej petnig funkcje podobne
do znakéw towarowych, wskazujgc na zrédta pochodzenia danych towardéw i/lub ustug.

Domeny internetowe nie sg jednak przedmiotem praw wytgcznych i nie sg uwzglednione
w katalogu uznanych praw wtasnosci intelektualnej i przemystowej. Prawo wiasnosci przemystowej
pozwala natomiast narejestracje znaku towarowego w postaci adresu domenowego pod
warunkiem, Ze oznaczenie takie posiada pierwotng lub wtdérng zdolnos¢ odrdzniajgcg. Ocena
zdolnosci odrdzniajgcej oznaczenia w postaci nazwy domeny internetowe] podlega takim samym
kryteriom jak podczas badania tradycyjnych znakéw towarowych.

4.4.2.2. Rejestracja znakéw towarowych w nazwach domen internetowych

Co do zasady nie wystepujg przeszkody rejestracji adreséw internetowych jako znakow
towarowych pod warunkiem spetnienia przestanek zawartych w ustawie pwp. Przyjmuje sie,
ze podczas badania, czy istniejg przeszkody uniemozliwiajgce udzielenie prawa ochronnego
na nazwe domeny internetowej, pomijane sg sufiksy, np. .com, .pl. Elementy takie wskazujg jedynie
na adres domeny, gdzie mozna odnalez¢ dane informacje w Internecie. W zwigzku z powyzszym
nie mogga one stanowic odrebnego elementu wptywajacego na nabycie charakteru odrdzniajgcego
oraz wykluczy¢ opisowosci znaku.

Przyktad

www.nieruchomosci.pl — nataki znak, przeznaczony dooznaczania ustugi wyceny
nieruchomosci czy zarzadzania nieruchomoscia, nie moze by¢ udzielone prawo ochronne.

4.4.2.3. Domeny rodzajowe a znak towarowy

Na szczegdlng uwage zastugujg domeny rodzajowe, czyli adresy internetowe, ktére w nazwie
zawierajg stfowa podstawowe np. samochody.pl, ksigzki.com.pl. Oznaczenia takie, podobnie jak
znaki towarowe sktadajgce sie wytgcznie z nazwy rodzajowej, nie bedg w stanie spetnié¢ swojej
podstawowej funkcji pochodzenia. Udzielenie prawa ochronnego, w charakterze znaku
towarowego, na takie nazwy domenowe mogtoby prowadzi¢ do monopolizowania przez konkretne
podmioty nazw, ktdre powinny by¢ ogdlnodostepne dla wszystkich.

Wydaje sie, ze nawet w wyjatkowych przypadkach internetowe elementy identyfikujace, np.
.pl, .com czy www, nie bedg w stanie nadac¢ charakteru odrdzniajgcego takim oznaczeniom
w sposdb wystarczajacy do identyfikacji z konkretnym przedsiebiorca.

W przypadku gdy adres domenowy pozbawiony jest zdolnosSci odrdzniajacej, jego rejestracja
jako znak towarowy mozliwa jest jedynie w momencie wykazania nabycia wtornej zdolnosci
odrdzniajacej. Sama rejestracja adresu domenowego w Internecie nie bedzie jednak wystarczajaca
do uzyskania charakteru odrdzniajgcego. Istotne jest m.in. wykazanie wykorzystywania domeny
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do sprzedazy badz promocji towardw lub swiadczenia ustug, na ktére zgtoszony jest znak towarowy
[zob. takze rozdziat IV — Wtdrna zdolnos¢ odrdzniajgcal.

4.4.2.4. Domeny generyczne najwyzszego poziomu

W zwigzku z tym, ze pula dostepnych nazw z koicdwkga .com jest coraz mniejsza od stycznia
2014 r. wprowadzono nowe domeny najwyzszego poziomu, dzieki ktérym dostepne mogg byé
krétkie, proste itatwo zapamietywane nazwy. Przyktadowe nowe domeny to: .hotel, .clothing,
.singles, .technology, .center, .bar, .bid, .berlin, .luxury, .ventures.

a. Zgtaszanie znakow towarowych zawierajacych element .clothing, .travel, .hotel itd.

Wprowadzenie takich domen moze przyczyni¢ sie do tatwiejszej konkurencji na rynku,
wzrostu innowacji itd., poniewaz dzieki nim przedsiebiorcy majg szybkg mozliwosc
zakomunikowania orodzaju prowadzonej dziatalnosci. Ten typ domen umozliwia wskazanie
konsumentom, jakie towary lub ustugi sg oferowane przez uprawnionego. Niemniej nalezy jednak
pamietac, ze domeny rodzajowe, podobnie jak rodzajowe znaki towarowe, nie posiadajg zdolnosci
odrdzniajacej. Przyktadowo, oile oznaczenie hotel.luxury zgtoszone na ustugi hotelarskie moze
nie wykazywad charakteru odrdzniajgcego, to juz hotel.travel czy tez hotel.hotel.hotel moze zapasc¢
w pamieé¢ konsumenta w taki sposdb, aby méc identyfikowaé producenta.

b. Zgtaszanie znakow towarowych zawierajacych element .warszawa, .krakow itd.

Domena geograficzna moze stanowi¢ atrakcyjng opcje, ktdéra jednoznacznie bedzie
wskazywaé nalokalizacje siedziby badz dziatalnosci firmy. Podczas rejestracji domen
internetowych, podobnie jak przy udzielaniu prawa ochronnego na znak towarowy, nie jest
wymagane, aby produkty byty wytwarzane, a ustugi Swiadczone we wskazanym miescie.

W przypadku rejestracji tego rodzaju oznaczerr nalezy réwniez zwréci¢c uwage
na wykorzystanie nazw rodzajowych. Dla przyktadu znak bar.warszawa nie bedzie mégt zostaé
zarejestrowany jako znak towarowy, gdyz taka nazwa powinna by¢ ogélnodostepna dla wszystkich
przedsiebiorcéw oferujgcych ustugi barowe.

4.4.2.5. Domeny internetowe a znak towarowy zarejestrowany na rzecz innego podmiotu

Przed zgtoszeniem domeny internetowej do rejestracji nalezy sprawdzi¢, czy wybrana
domena nie jest chronionym znakiem towarowym. Uprawniony z tytutu prawa ochronnego na znak
towarowy moze sprzeciwiac sie uzywaniu przez nieuprawnione osoby znakéw (w postaci domen)
identycznych lub podobnych do jego znaku dla towardw lub ustug identycznych lub podobnych.
Niewatpliwie kazde uzycie znaku towarowego w nazwie domeny internetowej nalezy rozpatrywad
indywidualnie na podstawie stanu faktycznego danej sprawy i wiasciwych przepiséw.

4.4.3. Miedzynarodowe nazwy niezastrzezone INN (ang. International Nonproprietary Name)

Nazwy INN to miedzynarodowe niezastrzezone nazwy substancji czynnych produktéow
leczniczych, zamieszczone na specjalnej liscie prowadzonej przez Swiatowa Organizacje Zdrowia
(World Health Organization — WHO).

Umieszczenie nazwy danej substancji czynnej na wspomnianej liScie wyklucza mozliwos¢
uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy odpowiadajacy tej nazwie. Nazwa INN stanowi
nazwe rodzajowg substancji czynnej, wiec nie posiada dostatecznych znamion odrdzniajacych
wskazanych w art. 129t ust. 1 pkt 2 i 3 pwp.

Nazwa INN moze by¢ zatem swobodnie stosowana przez wszystkich producentéw produktéw
leczniczych zawierajgcych w swym skfadzie okreslong substancje czynng. Nie moze tym samym
zostaé¢ zmonopolizowana przez jeden podmiot gospodarczy poprzez udzielenie na jego rzecz prawa
ochronnego na znak towarowy.

Przyktady

MELATONINUM - przeznaczony do oznaczania towardéw z kl. 5i 29 (Z.165577);

HYDROXYZINUM - przeznaczony do oznaczania towardw z kl. 5 (Z.157495).
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4.4.4. Tytuly prasowe

Tytuty prasowe stanowig jedng z kategorii znakdéw zgtaszanych do Urzedu w celu uzyskania
ochrony. Oznacza to, ze oznaczeniom zarejestrowanym uprzednio jako tytuty prasowe stawia sie
takie same wymogi jak innym znakom zgtaszanym do Urzedu. Oznaczenie bedace tytutem
prasowym musi by¢ na tyle fantazyjne, by utrwali¢ w pamieci konsumenta wiez faczaca sygnowany
nim towar z jego wydawca.

Rejestracja oznaczenia jako tytutu prasowego nie skutkuje zatem automatycznie jego
rejestracjg w charakterze znaku towarowego. Jak wielokrotnie podkreslat w swoim orzecznictwie Sad
Najwyzszy, postepowanie rejestracyjne tytutu prasowego ma charakter formalny i nie przesadza
o prawie do tego tytutu ani jego zrédta [zob. postanowienie SN z dnia 1 grudnia 1997 r., Il CKN 443/97;
postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2010 r., lll KK 250/10].

Sad Najwyzszy wyraznie wskazat: , Instytucja rejestracji nie chroni skutecznie i w petnym
zakresie nazwy tytutu prasowego. Wynikajace stad uprawnienia majg charakter formalny,
o ich istnieniu decyduje nie stosunek prawny, lecz wytgcznie fakt dokonania rejestracji, stanowigcy
podstawe iprzyczyne przyznania konkretnemu podmiotowi sfery mozliwosci okreslonego
postepowania. (...) Sam fakt rejestracji nie rozstrzyga zatem o braku kolizji zinnymi prawami
podmiotowymi osdb trzecich, a co za tym idzie — nie przesgdza zgodnosci z prawem okreslonego
zachowania” [zob. postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2010 r., Il KK 250/10].

Sady administracyjne kilkakrotnie odnosity sie do problematyki ochrony tytutu prasowego
jako znaku towarowego. Zauwazono miedzy innymi, ze fakt rejestracji oznaczenia jako tytutu
prasowego jest bez znaczenia w postepowaniu o udzielenie prawa ochronnego, albowiem inne
sg przestanki rejestracji danego oznaczenia jako tytutu prasowego, a inne jako znaku towarowego.
Tytut prasowy, w przeciwienstwie doznaku towarowego, nie musi posiada¢ dostatecznych
znamion odrdzniajgcych w rozumieniu prawa witasnosci przemystowej, lecz jedynie réznié sie
od tytutéw prasowych istniejgcych juz na rynku wydawniczym [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia
16 lutego 2010r., VI SA/Wa 1862/09, utrzymany przez wyrok NSA zdnia 25 maja 2011r.,,
Il GSK 615/10].

Oczywiste jest zatem, ze tytut prasowy moze petni¢ role znaku towarowego, ale uzyskanie
prawa ochronnego na takie oznaczenie jest mozliwe tylko w sytuacji, gdy spetnione sg przestanki
rejestracyjne wskazane w ustawie pwp. Dlatego sam fakt rejestracji nazwy jako tytutu prasowego
nie bedzie przesadzat o automatycznej rejestracji go jako znaku towarowego.

5. Oznaczenia, ktore sktadajg sie wytgcznie z elementdéw, ktore weszty
do jezyka potocznego lub s3 uzywane w uczciwych i utrwalonych
praktykach handlowych

5.1. Uwagi ogodlne

Opisowo$¢ oznaczen jest jedng z najczesciej wystepujacych przeszkdd bezwzglednych
rejestracji znakow towarowych. Inna przeszkoda pojawia sie w odniesieniu do tzw. znakéw wolnych
(w literaturze okreslanych rozmaicie, takze jako nazwy konieczne, nazwy rodzajowe). Znak
towarowy cechuje sie dynamizmem i moze podlega¢ w toku uzywania rozmaitym przemianom.
Z jednej strony znak nieodrdzniajgcy moze w wyniku uzywania naby¢ wtérng zdolnos¢ odrdzniajaca,
z drugiej zas znak towarowy pierwotnie odrdzniajgcy moze ulec degeneracji i utraci¢ zdolnos¢
odrdzniania.

Trzeba zwrdci¢ uwage, ze jezyk ewoluuje w duzym tempie, stad stowo bedgce pierwotnie
neologizmem bez przypisanego mu konkretnego znaczenia moze wejs¢ do jezyka powszechnie
uzywanego ista¢ sie nazwa rodzajowq. Zjawiska takie znane sg prawu znakéw towarowych
w sytuacjach, gdy znak towarowy, nawet o wyraznej zdolnosci odrdzniajgcej, staje sie tak silnie
kojarzony przez odbiorcéw z konkretnym typem towardw czy ustug, ze po pewnym czasie zostaje
uznany za jego nazwe rodzajowg [J. Mordwitko-Osajda, Znak towarowy. Bezwzgledne przeszkody
rejestracji, Warszawa 2008, str. 227].
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Przepisy ustawy Prawo wfasnosci przemystowej biorg pod uwage przemiany, jakim moga
podlega¢ znaki towarowe, izakazuja w przepisie art. 129 ust. 1 pkt 4 pwp udzielania praw
ochronnych na oznaczenia, ktére sktadajg sie wytgcznie z elementdéw powszechnie uzywanych.
W Swietle wskazanego przepisu wyréznié nalezy dwa rodzaje takich oznaczen, a mianowicie:

— oznaczenia, ktére weszty do jezyka potocznego;

— oznaczenia, ktore sgzwyczajowo uzywane w uczciwych iutrwalonych praktykach

handlowych.

Odwotanie sie do jezyka potocznego oznacza, ze chodzi o oznaczenia, ktérymi ludzie
postuguja sie w jezyku méwionym. Jezyk potoczny wystepuje bowiem w bezposredniej komunikacji
ludzkiej. Jest to jezyk, ktérym porozumiewamy sie w zyciu codziennym, w swobodnej rozmowie.
Okreslenie ,weszty do jezyka potocznego” moze odnosi¢ sie nie tylko do okreslonych stéw,
ale moze takze wigzac sie ztzw. mowa ciata i dotyczy¢ réwniez okreslonych gestéow. Stad tez
oznaczenia z jezyka potocznego nie muszg by¢ tylko oznaczeniami stownymi. Pewne gesty moga
zostaé przedstawione w postaci graficznej czy w postaci form przestrzennych [K. Szczepanowska-
-Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wifasnosci przemystowej, pod red.
R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 589].

Natomiast przez utrwalone praktyki handlowe nalezy rozumiec dajgce sie zaobserwowac
w obrocie, powtarzalne zachowania, polegajgce na postugiwaniu sie pewnym oznaczeniem
w zwigzku z dokonywanymi czynnosciami handlowymi, ktérych celem jest sprzedaz towaréw lub
ustug [K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wifasnosci
przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 589].

W praktyce czesto zdarza sie, ze tosamo oznaczenie uznawane jest za oznaczenie
wypetniajagce znamiona art. 129 ust. 1 pkt 4 pwp ijednoczesnie oznaczenie opisowe, a zatem
odpowiadajgce przepisowi art. 129! ust. 1 pkt 3 pwp, czy tez oznaczenie niedystynktywne,
okreslone w art. 129% ust. 1 pkt 2 pwp. Jako zasade przyjmuje sie zatem, ze mozliwe jest odrebne
lub tgczne stosowanie przepisdw odnoszacych sie do zdolnosci odrdzniajacej, jakkolwiek kazda
z zastosowanych podstaw odmowy powinna by¢ nalezycie uzasadniona [zob. wyrok SPI
z 26 pazdziernika 2000 r., T-345/99 TRUSTEDLINK, § 311].

5.2. Zasady oceny
5.2.1. Zasada krajowosci uzywania a zasada regionalnosci uzywania

Warunkiem uznania oznaczenia za takie, ktére powinno pozosta¢ ogdlnodostepne jest
powszechnos¢ jego uzywania na terytorium Polski. Fakt uzywania danego oznaczenia na terytorium
innego panstwa pozostaje bez znaczenia w kwestii oceny jego zdolnosci rejestracyjnej. Poglad taki
uzasadnia terytorialny zakres obowigzywania ustawy pwp. Jednoczesnie oznaczenie okreslone
w art. 129% ust. 1 pkt 4 pwp nie musi by¢ uzywane na catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Czasami wystarczajace jest, gdy oznaczenie uzywane jest tylko regionalnie. Uzyskujgc prawo
ochronne na znak towarowy, uprawniony nabywa bowiem, w mysl art. 153 ust. 1 pwp, prawo
wytgczne dojego uzywania nacatym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym, znak
towarowy, ktory jest uzywany w jezyku potocznym lub w utrwalonych uczciwych praktykach
handlowych w odniesieniu do danych towardw lub ustug jedynie w pewnym regionie kraju,
nie mogtby by¢ przedmiotem prawa ochronnego, gdyz przyznanie takiej ochrony statoby
w sprzeczno$ci z art. 129! ust. 1 pkt 4 pwp [W. Wtodarczyk, Zdolnosé¢ odrézniajgca znaku
towarowego, Lublin 2001, str. 220].

5.2.2. Zasada powszechnosci uzywania

W literaturze podkresla sie, ze zasada powszechnosci stosowania danego oznaczenia
nie moze by¢ utozsamiana z wymogiem uzywania znaku na catym terytorium Polski. W literaturze
zwraca sie uwage, ze zagadnienie powszechnosci uzywania oznaczenia odnosi sie do uzywania
oznaczenia w relewantnych kregach obrotu. Wyznaczanie relewantnych kregéw obrotu powinno
by¢ dokonywane indywidualnie, kazdorazowo dla konkretnego przypadku. Podczas dokonywania
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oceny nalezy bra¢ pod uwage wszelkie okolicznosci zwigzane z obrotem zgtoszonymi towarami lub
ustugami, ktére mogg mie¢ znaczenie dla sprawy.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze nie mozna przyjac, ze oznaczenie jest powszechnie uzywane, tylko
natej podstawie, ze charakteryzuje sie ono powszechng znajomoscia. Tego rodzaju
rozpowszechnienie oznaczenia samo w sobie nie przesgdza jeszcze o jego wolnym charakterze
[W. Wtodarczyk, Zdolnos¢ odrozniajgca znaku towarowego, Lublin 2001, str. 221]. W celu ocenienia
warunkdéw rejestracyjnych oznaczenia trzeba mie¢ bowiem na wzgledzie sposéb, w jaki jest ono
postrzegane przez wtasciwy krag odbiorcow.

Przyktadowo, w sprawie znaku towarowego stownego SKARB KIBICA przyjeto, ze oznaczeniu
temu nie mozna postawi¢ zarzutu braku zdolnosci odrdzniajgcej. Pomimo ze w sprawie ztozono
dowody wskazujgce na uzywanie oznaczenia SKARB KIBICA przez znaczng liczbe wydawcéw
w odniesieniu do wydawnictw, najogdlniej rzecz ujmujac, o tematyce sportowej, Wojewddzki Sad
Administracyjny w Warszawie, a nastepnie Naczelny Sad Administracyjny orzekty, ze w przypadku
tego oznaczenia nie mozna mowié¢ o powszechnosci uzywania. NSA stanat na stanowisku,
ze ustalenie, iz oznaczenie SKARB KIBICA byto uzywane przez rdzinych wydawcow nie jest
ustaleniem wystarczajagcym do stwierdzenia, ze byta to utrwalona i uczciwa praktyka handlowa,
ktéra pozbawita to oznaczenie dostatecznych znamion odrdzniajgcych. Uzywanie to nie miato
bowiem charakteru powszechnego. Oznaczenie SKARB KIBICA nie byto jedynym oznaczeniem dla
informacji sportowych funkcjonujgcym w praktykach wydawniczych. Informacje tego rodzaju
oznaczano bowiem réwniez okresleniami ,Kibic”, ,Vademecum Kibica”, ,Gazeta Kibica”,
atooznacza, ze narynku wydawniczym obejmujgcym prase sportowa nie byto utrwalonego
zwyczaju uzywania oznaczenia SKARB KIBICA dla przekazu okre$lonych informacji sportowych. Sad
podkreslit rowniez, ze dla wykazania przestanki uzywania w uczciwych i utrwalonych praktykach
handlowych istotne jest zaréwno zachowanie profesjonalistdw (w tym przypadku wydawcow
prasy), jak iocena nabywcow okreslonych towardw iustug. Prawidtowe funkcjonowanie znaku
towarowego nie jest zalezne odilosci podmiotdw oznaczajgcych wdany sposdb wprowadzane
do obrotu towary lub ustugi. Nalezy przede wszystkim zbadaé, jak oznaczenie takie jest odbierane
i postrzegane przez wtasciwy krag odbiorcéw [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2009 r.,
VI SA/Wa 2219/08, wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2010 r., Il GSK 626/09].

Z powyzszego wynika, ze zasada powszechnosci uzywania nie jest regutg dajaca sie ujac
w prostych danych liczbowych, ktére mogtyby jasno precyzowa¢, kiedy mozna méwié, ze dane
oznaczenie stosowane jest powszechnie. Kazdorazowo nalezy przeprowadzaé zatem odrebng
analize, w ktérej poddaje sie ocenie wszelkie okolicznosci relewantne dla danych kregéw obrotu.
Niemniej jednak mozna wskazaé, ze art. 129' ust. 1 pkt 4 pwp nie bedzie mie¢ zastosowania
w odniesieniu do oznaczenia, ktérego wykorzystywanie narynku ogranicza sie do jednego
uczestnika rynku [zob. wyrok SUE z dnia 7 czerwca 2011 r., T-507/08 16PF].

Nalezy takze zauwazy¢, ze sam fakt wystepowania danego oznaczenia w stownikach
nie stanowi samoistnej podstawy do stwierdzenia, ze zaszty okolicznosci okreslone w art. 129 ust. 1
pkt 4 pwp. Takze w takim przypadku nalezy dowies¢, ze oznaczenie weszto do jezyka potocznego
czy tez ze jest uzywane w utrwalonych iuczciwych praktykach handlowych i ze jako takie nie jest
postrzegane przez relewantny krag odbiorcow jako oznaczenie komercyjnego pochodzenia towardéw
lub ustug.

5.2.3. Zasada przedmiotowego odniesienia

Przepis art. 1291 ust. 1 pkt 4 pwp powinien by¢ interpretowany jako zapobiegajgcy udzieleniu
ochrony naoznaczenia, ktére weszty do jezyka potocznego Iub sguzywane w uczciwych
i utrwalonych praktykach handlowych do oznaczania towaréw lub ustug, dla ktérych odrdzniania
zgtoszono znak towarowy.

Ocena, czy oznaczenie stato sie zwyczajowe moze by¢ dokonana tylko, po pierwsze,
w odniesieniu do towardw i ustug, dla jakich nastgpito zgtoszenie, po drugie, z uwzglednieniem
percepcji oznaczenia wsrdod odbiorcow. Zasada przedmiotowego odniesienia nie wynika wprost
z tresci analizowanego przepisu. Uzasadniajg jg jednak poglady czesci doktryny oraz orzecznictwo

49



[zob. wyrok Sadu Unii Europejskiej z 7 czerwca 2011 r., T-507/08 16PF; wyrok SPI z 16 marca 2006
r., T-322/03 WEISSE SEITEN i cytowane orzecznictwo].

W tym miejscu nalezy réwniez wskaza¢ wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci Wspdlnot
Europejskich z 4 pazdziernika 2001 r. W sprawie C-517/99, dotyczacy znaku towarowego BRAWO.
W tej sprawie Trybunat wypowiedziat sie w kwestii interpretacji art. 3 ust. 1 lit. d) pierwszej
dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. Tresé tej regulacji jest analogiczna
do brzmienia polskiego przepisu art. 129! ust. 1 pkt 4 pwp. W przywotanym wyroku wskazano,
ze tres¢ przepisu nalezy interpretowac w taki sposéb, ze stanowi on przeszkode rejestracji znaku
towarowego jedynie w przypadku, gdy znaki lub oznaczenia, z ktérych wytgcznie sktada sie ten
znak towarowy, weszty do jezyka potocznego lub do prowadzonych w dobrej wierze praktyk
handlowych jako oznaczenia towaréw lub ustug, dla ktorych znak ten zostat zgtoszony
do rejestracji. Trybunat wskazat, ze z faktu, iz tre$¢ przepisu nie odwotuje sie do towardw i ustug,
nie mozna wysnu¢ wniosku, ze przy ocenie zdolnosci rejestracyjnej znaku towarowego nie nalezy
uwzglednia¢ relacji znakéw lub oznaczen, zjakich sktada sie znak towarowy, w stosunku
do towaroéw lub ustug, do ktérych odnosi sie ten znak towarowy. Celem analizowanego przepisu
jest bowiem uniemozliwienie rejestracji znakéw, ktére nie majg zdolnosci odrdzniania towardow
lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towardéw lub ustug innych przedsiebiorstw. Nie mozna za$
w sposéb abstrakcyjny dokona¢ oceny zdolnosci odrdzniajgcej okreslonych znakéw lub oznaczen
bez uwzglednienia towardw lub ustug, dla ktérych odrézniania zostaty zgtoszone.

W cytowanym powyzej wyroku Trybunat wskazat takze, ze z uwagi na praktyczng skutecznosé
przepisu, nie mozna ograniczaé zakresu jego obowigzywania do tych znakdw towarowych, ktére
opisujg wiasciwosci lub cechy towardéw lub ustug, do ktdrych sie one odnoszg. Biorgc pod uwage
oznaczenia skfadajace sie z elementdw stuzgcych jako zacheta do nabycia danych towaréw lub
ustug, Trybunat wskazat, ze znaki sktadajgce sie z oznaczen uzywanych jako slogany reklamowe,
wyznaczniki jakosci lub zacheta do nabycia towaru lub ustugi nie sg wylaczone z rejestracji
wyltacznie z powodu takiego ich uzycia. Nalezy rozstrzygngé w kazdym indywidualnym przypadku,
czy takie znaki weszty do jezyka potocznego lub do prowadzonych w dobrej wierze praktyk
handlowych jako oznaczenia towaréw lub ustug, do ktérych odnosi sie ten znak towarowy. Dla
zastosowania analizowanego przepisu, w mysl powotywanego wyroku, bez znaczenia jest,
czy przedmiotowe znaki opisujg wtasciwosci lub cechy tych towardw lub ustug.

5.2.4. Zasada oceny z punktu widzenia relewantnego kregu odbiorcéow

Podczas oceniania, czy dane oznaczenie posiada zdolnos$¢ rejestracyjng w aspekcie art. 129?
ust. 1 pkt 4 pwp, nalezy uwzgledniaé, jak oznaczenie to jest odbierane przez relewantny krag
odbiorcéw. Oceny, czy mamy doczynienia zoznaczeniem, ktére powinno pozostac
ogodlnodostepne, nalezy dokonywac z punktu widzenia przecietnego nabywcy, co do ktérego
przyjmuje sie, ze jest stosunkowo dobrze poinformowany, stosunkowo uwazny i ostrozny,
z uwzglednieniem oczekiwania, jakie mégtby mie¢ wobec oznaczenn w odniesieniu do okreslonego
typu towardw lub ustug [zob. wyrok SUE z dnia 7 czerwca 2011 r., T-507/08 16PF; wyrok SPI z dnia
16 marca 2006, T-322/03 WEISSE SEITEN].

Zasada ta wydaje sie by¢ akceptowana takze na gruncie polskiego orzecznictwa, gdzie
rowniez podkresla sie, ze niewystarczajgce jest udowodnienie, ze dane oznaczenie weszto do jezyka
potocznego badz jest uzywane w uczciwych iutrwalonych praktykach handlowych. Dla oceny,
czy dane oznaczenie posiada dostateczne znamiona odrdzniajgce, istotna jest ocena nabywcow
okreslonych towardw i ustug [wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2010 ., Il GSK 626/09].

5.3. Przykfady znakéw towarowych, ktore nie uzyskaty ochrony badz j3 utracity

Znak towarowy stowny FRAPPE — w wyroku WSA w Warszawie z dnia 12 listopada 2008 r.,
VI SA/Wa 1486/08, Sad oddalit skarge nadecyzje Urzedu Patentowego w przedmiocie
uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy FRAPPE. Wskazano, ze oznaczenie FRAPPE jest
oznaczeniem okreslajgcym rodzaj napoju sporzadzanego przede wszystkim na bazie kawy
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i odpowiednio schtodzonego. W sprawie udowodniono, ze stowo ,frappe” byto ijest uzywane
w Polsce do oznaczania napojow schtodzonych sporzadzanych na bazie kawy.

Znak towarowy stowny KOSTRZYNSKIE POMPEJE — Urzad decyzja z dnia 11 pazdziernika 2013 r.
odmowit udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawe wskazujgc
miedzy innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129! ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak
towarowy zostat zgtoszony do oznaczania ustug zklas: 36, 39, 41. Oznaczenie ,Kostrzyniskie
Pompeje”, zgodnie ze zgromadzonym materiatem dowodowym, byto uzywane na przestrzeni kilku
lat przed datg zgtoszenia rozpatrywanego znaku towarowego jako nazwa ruin starego miasta,
znajdujacych sie w miescie Kostrzyn nad Odrg. Oznaczenie weszto do jezyka potocznego, jak
rowniez uzywane byto w utrwalonych i uczciwych praktykach handlowych. Urzad uznat wskazane
oznaczenie za pozbawione znamion odrézniajgcych w odniesieniu do ustug, dla ktérych nastgpito
zgtoszenie.

Znak towarowy stowny WROCEK — Urzad decyzjg z dnia 3 marca 2014 r. odmowit udzielenia
prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawe wskazujac miedzy innymi art. 129
ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129* ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak towarowy zostat zgtoszony
do oznaczania towardw iustug z klas: 16, 35, 41. Urzad wskazat, ze stowo ,Wrocek” weszto
do jezyka potocznego i uzywane jest jako potoczny skrét nazwy miasta Wroctaw.

Znak towarowy stowny WAWA — Urzad decyzjg z dnia 3 marca 2014 r. odmowit udzielenia
prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawe wskazujgc miedzy innymi art. 129
ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129 ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak towarowy zostat zgtoszony
do oznaczania towardéw i ustug z klas: 16, 35, 41. Urzad wskazat, ze stowo , Wawa” weszto do jezyka
potocznego i uzywane jest jako potoczny skrét nazwy miasta Warszawa.

Znak towarowy stowny PLYNNE TAPETY — Urzad decyzjg z dnia 31 maja 2006 r. odmodwit
udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawe wskazujgc miedzy
innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129! ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak towarowy
zostat zgtoszony do oznaczania towardw: tapety, obicia $cienne z materiatéw tekstylnych. Urzad
ocenit, bazujgc na zgromadzonym materiale dowodowym, ze oznaczenie PLYNNE TAPETY uzywane
jest przez wielu przedsiebiorcow z branzy budowlanej, w zwigzku z czym mozna stwierdzic,
ze weszto do utrwalonych praktyk handlowych. W decyzji wskazano, ze , ptynne tapety” to typ
produktow, stanowigcych mieszanke bawetny, kleju roslinnego idodatkéw, przeznaczonych
do pokrywania $cian i innych powierzchni.

Znak towarowy stowny HERBATKA PO GORALSKU — Urzad decyzja z dnia 29 listopada 2006 r.
odmoéwit udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawe wskazujgc
miedzy innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129! ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak
towarowy zostat zgtoszony do oznaczania herbaty. Urzad stwierdzit, ze wyrazenie ,herbatka
po goralsku” weszto do jezyka potocznego i przez potencjalnych nabywcow jest rozumiane jako
okreslenie herbaty z dodatkiem alkoholu.

Znak towarowy stowny roweromat — Urzad decyzjg z dnia 18 sierpnia 2017 r. odmodwit
udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawe wskazujgc miedzy
innymi art. 129 ust. 1 pkt 4 pwp. Przedmiotowy znak towarowy zostat zgtoszony do oznaczania
towarow i ustug z klas: 6, 9, 39, przy czym towary te i ustugi wigzaty sie z rowerami. Urzad stwierdzit,
ze wyrazenie ,roweromat” weszto do jezyka potocznego ibyto uzywane przed datg zgtoszenia
znaku do ochrony w utrwalonych praktykach handlowych jako wskazanie odnoszace sie do stacji
rowerowych.
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Rozdziat IV. Wtorna zdolnos¢ odrozniajaca

1. Pojecie wtornej zdolnosci odrozniajacej

Zgodnie z art. 129! ust. 1 pkt 2—4 Urzad nie udzieli prawa ochronnego na oznaczenia:

— nienadajace sie do odrdznienia w obrocie towardw, dla ktérych zostaty zgtoszone
(art. 129 ust. 1 pkt 2 pwp) — tzw. oznaczenia niedystynktywne;

— sktadajace sie wyltgcznie z elementédw moggacych stuzy¢ do wskazania w szczegdlnosci
rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakosci, ilosci, wartosci, przeznaczenia, sposobu
wytwarzania, sktadu, funkcji lub przydatnosci — tzw. oznaczenia opisowe (art. 129* ust. 1
pkt 3 pwp);

— skfadajace sie wytgcznie zelementdw, ktdére weszty do jezyka potocznego lub
sg zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (art. 129!
ust. 1 pkt 4 pwp).

Art. 130 pwp stanowi jednak, Ze nie mozna odmoéwi¢ udzielenia prawa ochronnego
na podstawie ww. przepisu, jezeli przed daty zgltoszenia znaku towarowego w Urzedzie
Patentowym znak ten nabrat, w nastepstwie jego uzywania, charakteru odrdzniajacego w zwyktych
warunkach obrotu.

1.1. Definicja

Powszechnie przyjmuje sie, ze wtérna zdolnos$¢ odrdéiniajgca to charakter odrdzniajacy
oznaczenia, nabyty dzieki uzywaniu tego oznaczenia w przecietnych warunkach obrotu. Innymi stowy,
wtérna zdolno$é odrdzniajgca to zdolno$¢ rejestracyjna oznaczenia, na ktére nie mozna bytoby
udzieli¢ prawa ochronnego z powodu braku pierwotnej zdolnosci odrdzniajacej, gdyby nie fakt
wczesniejszego uzywania go w obrocie [por. K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System prawa
prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 675].

Wtdrna zdolnos$¢ odrdzniajaca jest wynikiem rzeczywistego i konsekwentnego uzywania
przez przedsiebiorce oznaczenia w celu wskazania w ten sposéb pochodzenia oznaczonych nim
towarow. Uzyskanie charakteru odrézniajgcego w wyniku uzywania oznacza zatem, ze znak, ktory
pozbawiony byt samoistnego charakteru odrézniajgcego w odniesieniu do danych towardw i ustug,
zaczyna byc¢ odbierany przez wtasciwy kragg odbiorcow za identyfikujgcy te towary i ustugi jako
pochodzace z okreslonego przedsiebiorstwa.

Nabycie wtérnej zdolnosci odrézniajgcej nastepuje w momencie, gdy pewna znaczaca grupa
kupujacych przyporzadkowuje dane oznaczenie okreslonym towarom, czyli uznaje je za znak
wyrdzniajacy te towary narynku [zob. wyrok NSA zdnia 14 lipca 2010r., Il GSK 703/09].
W konsekwencji oznacza to, ze w wyniku uzywania znaku w Swiadomosci tych odbiorcow
wytworzyt sie zwigzek pomiedzy oznaczeniem a okreslonymi towarami lub ustugami pochodzacymi
ztego przedsiebiorstwa, pomimo ze poczgtkowo oznaczeniu brakowato charakteru
odrdzniajgcego.

Znak nie moze zatem naby¢ wtérnej zdolnosci odrdzniajacej, jezeli nie jest identyfikowany
z towarami pochodzacymi z okreslonego przedsiebiorstwa [zob. wyrok NSA z dnia 8 listopada
2002 r., Il SA 76/02].

1.2. Uzywanie oznaczenia w celu nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajacej

Podstawowg przestanka nabycia wtdrnej zdolnosci odrdzniajgcej przez oznaczenie jest jego
uzywanie. Nie kazde jednak intensywne uzywanie oznaczenia bedzie prowadzito do powstania
wtdérnej zdolnosci odrdzniajacej.

Ocenie Urzedu bedzie podlegat przede wszystkim fakt, czy oznaczenie byto uzywane w roli
znaku towarowego, azatem czy byto stosowane w celu poinformowania o pochodzeniu tak
oznaczonego towaru od danego przedsiebiorcy. Uzywanie oznaczenia w celu nabycia wtérnej
zdolnosci odrdzniajacej ma bowiem umozliwiaé utrwalenie wiezi pomiedzy tym oznaczeniem
a towarem. Nabycie wtdrnej zdolnosci odrdzniajgcej przez oznaczenie skutkuje tym, ze bedzie ono
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identyfikowane przez przecietnego odbiorce jako wskazéwka pochodzenia. Na jego podstawie
przecietny odbiorca bedzie w stanie nietylko odrdzini¢ tak oznaczony towar od towaréw
oferowanych przez innych przedsiebiorcow, ale co najwazniejsze bedzie w stanie wskazaé tego
jednego, konkretnego przedsiebiorce, ktéremu te towary przypisze [por. K. Szczepanowska-
Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wfasnosci przemystowej, pod red.
R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 677].

Podsumowujgc, uzywanie znaku w celu nabycia wtdrnej zdolnosci odrdzniajgcej musi
odbywac sie w sposdb, ktdry umozliwi powstanie wiezi pomiedzy znakiem a towarem, a nastepnie
doprowadzi do jej utrwalenia. Wydaje sie wiec oczywiste, ze towar oznakowany danym znakiem
powinien byé wprowadzony na rynek i dostepny dla kupujacych.

1.3. Uzywanie oznaczenia jako czesci znaku ztozonego

Kwestia mozliwosci nabycia wtérnej zdolnos$ci odrdzniajacej przez samoistne oznaczenie
nie budzi watpliwosci. Sprawa jednak komplikuje sie w odniesieniu do znakéw ztozonych.

Co do zasady, wtdrng zdolnos¢ odrézniajgcg moze nabyc takze oznaczenie, ktore stanowi czes¢
znaku ztozonego. Niemniej jednak, warunkiem nabycia wtdrnej zdolnosci przez element stanowigcy
czesé innego znaku jest, aby to wiasnie ten element, rozpatrywany samodzielnie, spetniat wszystkie
kryteria nabycia takiej zdolnosci [por. K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System prawa prywatnego,
t. 14b, Prawo wtasnosci przemysfowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 681].

W przypadku znakéw ztozonych, nalezy przede wszystkim wskazaé na przyjety w orzecznictwie
poglad, ze mozliwos¢ nabycia wtdrnej zdolnosci odrdzniajacej poprzez uzywanie oznaczenia jako
czesci znaku ztozonego ma miejsce tylko iwytgcznie w sytuacji, gdy w nastepstwie uzywania
zainteresowany krag odbiorcéw faktycznie rozpoznaje towar lub ustuge oznaczone wytgcznie znakiem
towarowym, o ktorego rejestracje wniesiono, jako pochodzace od okreslonego przedsiebiorstwa
[zob. wyroki TSUE z dnia 7 lipca 2005 r., C-353/03 Have a break; z dnia 16 wrzesnia 2015 r., C-215/14
Société des Produits Nestlé oraz z dnia 24 lutego 2016 r., T-411/14 ksztatt butelki (3D)].

Dla wykazania charakteru odrdzniajgcego oznaczenia uzyskanego w nastepstwie uzywania
nie jest zatem wystarczajgce udokumentowanie uzywania ztozonego znaku towarowego, ktérego
jednym z elementdéw jest to oznaczenie [zob. wyrok NSA z dnia 24 lipca 2013 r., Il GSK 38/12].
Dodatkowo nalezy wykazac, ze w przypadku odrebnego uzywania danego elementu, wtasciwy krag
odbiorcéw bedzie postrzegat go zaidentyfikujagcy towar jako pochodzacy z okreslonego
przedsiebiorstwa i tym samym bedzie go odrdzniat od towardw innych przedsiebiorstw.

Wymagania te wynikajg przede wszystkim z faktu, ze znak towarowy stanowi niepodzielng
cato$¢, auzywanie oznaczenia jako jednego zelementdw np.znaku stowno-graficznego
nie oznacza, ze w S$wiadomosci konsumenta powstaje wiez pomiedzy tym elementem
a konkretnym przedsiebiorcg. W orzecznictwie nie jest odosobniony poglad, ze w przypadku
oznaczenia stownego stanowigcego element zarejestrowanego znaku stowno-graficznego
musiatoby dojs¢ do wyjatkowych zjawisk, w wyniku ktérych samo oznaczenie stowne bytoby
zrédtem takich wiezi.

1.4. Nabycie wtdrnej zdolnosci a interes publiczny

W polskiej doktrynie wielokrotnie podkreslano, ze jednym z czynnikéw, ktéry moze wptywadé
na ocene nabycia wtdrnej zdolnosci odrdzniajgcej jest okoliczno$é, czy dane oznaczenie jest
uzywane na rynku przez jednego czy tez wielu przedsiebiorcow [zob. K. Szczepanowska-Koztowska
[w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wifasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza,
Warszawa 2017, str. 681].

Na tle dotychczasowego orzecznictwa sadowo-administracyjnego [zob. wyrok NSA z dnia
8 lipca 2002 r., Il SA 76/02; wyrok NSA z dnia 14 pazdziernika 2011 r. Il GSK 1096/10] za wiodacy
mozna przyja¢ poglad, zefakt postugiwania sie w obrocie gospodarczym oznaczeniem
rownoczesnie przez rézne podmioty dyskwalifikuje je w zakresie mozliwosci nabycia wtdrnej
zdolnosci odrdzniajgcej [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 r., VI SA/Wa
1895/09].
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Znak nie moze nabyé wtdrnej zdolnosci odrdzniania, jezeli nie jest identyfikowany jedynie
z towarami pochodzacymi z okreslonego przedsiebiorstwa, a taka identyfikacja nie jest z reguty
mozliwa, jezeli znak uzywany jest takze przez innych producentéw. Samo wieloletnie uzywanie
okredlonego znaku przez przedsiebiorce, w chwili gdy uzywajg go takze inni przedsiebiorcy,
nie wystarczy, by znak nabyt wtérng zdolnos¢ odrdzniania [zob. wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r.,
I SA 76/02].

Podsumowujgc, pomimo niejednolitosci orzecznictwa, mozna zaryzykowac teze, ze nabycie
wtérnej zdolnosci odrdzniajgcej poprzez wieloletnie uzywanie oznaczenia przez jednego
przedsiebiorce moze by¢ znacznie utrudnione, a nawet w pewnych wypadkach zupetnie
niemozliwe, w sytuacji gdy postugujg sie nim na rynku inne podmioty. Intensywnos$¢ postugiwania
sie oznaczeniem przez rozne podmioty wptywa bowiem w sposéb oczywisty na odbiér oznaczenia
przez uzytkownikéw. Dlatego tez, bezsprzecznie, fakt, ze kilku przedsiebiorcdw uzywa danego
oznaczenia na rynku, wptywa na stopien rozpoznawalnosci znaku.

2. Moment nabycia wtdérnej zdolnosci odrdzniajacej

Uzyskanie charakteru odrdzniajgcego w nastepstwie uzywania musi mie¢ miejsce przed data
zgtoszenia znaku towarowego w Urzedzie.

Oznacza to, ze podczas badania, czy znak towarowy uzyskat charakter odrdzniajacy
w nastepstwie uzywania, nalezy oceni¢, czy miato to miejsce przed datg ztozenia wniosku
o udzielenie prawa ochronnego naten znak. Przyjecie takiej granicy czasowej jest uzasadnione
przede wszystkim tym, Zze kazdy znak towarowy zgtoszony w Urzedzie jest objety ochrong
poczawszy od daty zgtoszenia.

Poglad ten zostat potwierdzony w orzecznictwie europejskim [zob. wyrok TSUE z dnia
19 czerwca 2014 r., w sprawie C-217/13 Oberbank iin.], a takze akceptowany jest przez polska
doktryne [por. K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo
wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 679-680].

W konsekwencji fakt uzyskania charakteru odrdzniajgcego w nastepstwie uzywania znaku,
ktory nastgpi juz po dacie ztozenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego, nawet gdy miato
to miejsce jeszcze przed datg jego rejestracji, nie bedzie mégt by¢ uwzgledniony w postepowaniu
zgtoszeniowym [zob. wyrok TSUE z dnia 19 czerwca 2014 r., w sprawie C-217/13].

Niemniej przyjmuje sie, ze ,srodki dowodowe na okoliczno$¢ uzywania spornego znaku,
ktore zostaty przedtozone po dacie zgtoszenia, mogg zosta¢ uwzglednione (...) w przypadku, gdy
pozwalajg one na wyciggniecie wnioskéw w zakresie uzywania znaku towarowego w postaci,
w ktdrej wystepuje on w dacie zgtoszenia” [zob. wyrok WSA zdnia 31 pazdziernika 2006 .,
VI SA/Wa 1420/06; wyrok SPI z 28 pazdziernika 2009 r., T-137/08 Green/Yellow].

3. Kryteria oceny istnienia wtornej zdolnosci odrdzniajacej
3.1. Uwagiogodlne

Ocena, czy oznaczenie posiada wtérng zdolnosc odrdzniajgcg, powinna by¢ dokonywana przy
zbadaniu wszelkich okolicznosci faktycznych. Urzad powinien dokona¢ catosciowej oceny dowoddéw
na okolicznos$é, ze znak zaczat identyfikowad okreslony produkt jako pochodzacy z konkretnego
przedsiebiorstwa i tym samym odrdznia go od towardw pochodzacych z innych przedsiebiorstw
[zob. wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r., C-108/97 i C-109/97, Windsurfing Chiemsee].

3.2. Czynniki brane pod uwage przy ustalaniu zdolnosci odrézniajgcej

Przy ustalaniu zdolnosci odrdzniajgcej znaku towarowego zgtoszonego w celu uzyskania
ochrony mogg by¢ brane pod uwage okolicznosci takie jak:
czas uzywania znaku,
udziat znaku w rynku,
— sposob i intensywnosé uzywania znaku,
zasieg geograficzny znaku,
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— dtugotrwatos¢ uzywania znaku,

— kwota zainwestowana przez przedsiebiorstwo w promocje znaku,

— o$wiadczenia stosownych izb handlowych i przemystowych oraz innych stowarzyszen

handlowych i zawodowych.

Dowodami potwierdzajagcymi nabycie wtdrnej zdolnosci odrdzniajacej mogg by¢ zatem
wszystkie dane wskazujace, Zze okreslona grupa odbiorcow przypisuje w sposéb oczywisty
oznaczenie i sygnowany nim towar konkretnemu przedsiebiorcy.

Nabycie wtdrnej zdolnosci nastepuje, jezeli na podstawie wskazanych powyzej okolicznosci,
wiasciwy organ (Urzad Patentowy RP) ustali, ze dana grupa osob, lub przynajmniej znaczna
jej czes¢, identyfikuje towary jako pochodzace z konkretnego przedsiebiorstwa ze wzgledu na ten
wtasnie znak [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2006 r., C-25/05 P, August Storck A; W. Wtodarczyk,
Zdolnos¢ odrdzniajgca znaku towarowego, Lublin 2001].

Nalezy jednak podkredli¢, ze podstawg oceny istnienia wtdrnej zdolnosci odrdzniajgcej
nie mogg by¢ dane o charakterze abstrakcyjnym, czyli takie, ktére odnoszg sie jedynie
do przewidywalnego kregu odbiorcédw. Z przedstawionych przez strone dowoddédw musi jasno
wynikaé, ze to znaczna czes$¢ wiasciwego kregu odbiorcow zgtaszanych towardw i ustug postrzega
znak towarowy jako odnoszacy sie do witasciwych towaréw Ilub ustug konkretnego
przedsiebiorstwa.

Przyktadowo, gdy jednym z czynnikéw branych pod uwage przy ocenie, czy oznaczenie nabyto
wtdrng zdolno$¢ odrdzniajacy, jest udziat danego znaku w rynku, dowodem takim moze by¢ miedzy
innymi informacja potwierdzajaca, ile procent oséb zdanej kategorii identyfikuje towary jako
pochodzace z konkretnego przedsiebiorstwa ze wzgledu na natozony na nie zgtoszony znak towarowy.

Warto jednak zauwazyé, ze w orzecznictwie nie doprecyzowuje sie $cisle okreslonego
odsetka rozpoznawalnosci znaku wsréd wiasciwego kregu odbiorcédw. W konsekwencji zatem
to do Urzedu nalezy ocena, jaki stopien upowszechnienia danego oznaczenia w obrocie ijego
rozpoznawalnosci wsréd wiasciwego kregu odbiorcédw jest niezbedny, by uznac, ze znak ten uzyskat
charakter odrdzniajgcy w wyniku jego uzywania.

3.3. Zasieg terytorialny

Wtdrna zdolnos$¢ odrdzniajgca danego oznaczenia powinna obejmowac cate terytorium
Polski, gdyz taki zakres terytorialny ma prawo ochronne udzielone przez Urzad na znak towarowy.

Oznacza to, ze nie jest wystarczajgce udowodnienie nabycia wtdérnej zdolnosci jedynie
na rynku lokalnym czy regionalnym [W. Wtodarczyk, Zdolnos¢ odrézniajgca znaku towarowego,
Lublin 2001, str. 236].

Nieskuteczne jest tez powotanie sie na nabycie wtérnej zdolnosci odrdzniajgcej
na terytorium innego panstwa. Okoliczno$¢ nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajgcej w jednym
panstwie nie skutkuje bowiem automatycznie uznaniem tej zdolnosci w innych krajach. Konieczne
jest zatem ustalenie, czy dane oznaczenie uzyskato zdolnos$¢ odrdzniajgcg w Polsce [zob. decyzja
KO UP z dnia 7 lutego 2001 r., Nr Odw.1333/99].

3.4. Rodzaje dowodow

Przedstawionymi przez zgtaszajgcego dowodami nabycia przez znak towarowy charakteru
odrdzniajgcego w wyniku uzywania mogg by¢ w szczegdlnosci dane zawarte w:

— katalogach,

— cennikach,

— fakturach,

— sprawozdaniach rocznych,

— danych o obrotach,

— raportach dotyczacych naktadéw na reklame,

— reklamach (wycinki prasowe, bilbordy, reklamy telewizyjne),

— danych dotyczacych intensywnosci i zasiegu uzywania oznaczenia,

— badaniach opinii publicznej lub rynku.
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Nalezy jednak podkreslié, ze przedstawione materiaty dowodowe powinny pozwoli¢
na okreslenie ich daty. Jest to niezwykle istotne ze wzgledu na konieczno$¢ ustalenia, w ktérym
momencie oznaczenie nabyto zdolnos¢ odrdzniajgcg. Dowody, co do ktdrych nie mozna okresli¢ dat
potwierdzajgcych uzywanie oznaczenia przed datg zgtoszenia znaku towarowego do Urzedu,
nie bedg wystarczajace, by wykaza¢, ze charakter odrdzniajgcy zostat uzyskany przed tg data.

3.4.1. Badania opinii publicznej

Jednym z dowoddéw wskazujgcych na stopien rozpoznawalnosci znaku towarowego wsréd
wiasciwego kregu odbiorcéw na danym rynku sg niewatpliwie badania opinii publicznej. Postuluje
sie, by zostaty one przeprowadzone przez niezalezne o$rodki badawcze.

Nalezy réwniez pamieta¢, ze prawidtowo przeprowadzone badania opinii publicznej powinny
zawieraé wiasciwie sformutowane pytania. Pytania te powinny by¢ przede wszystkim neutralne.
Oznacza to, ze przy formutowaniu ankiety nalezy unikaé pytan, ktére mogg sugerowaé odpowied?
lub tez naprowadzaé¢ na odpowiedzi oczekiwane przez zgfaszajgcego. Zbytnia ingerencja
w odpowiedzi moze bowiem przesgdzi¢ o mocy dowodowej takich sondazy.

Konieczne jest rowniez prawidtowe okreslenie grupy ankietowanych, tak aby byta ona
reprezentatywna dla catego witasciwego kregu odbiorcéw.

Przyktad

Przedmiot zgtoszenia stanowi stowny znak X pozbawiony pierwotnej zdolnosci odrdzniajace;j,
ktory przeznaczony jest do oznaczania towardw z klasy 16, tj. czasopism. Podczas przeprowadzania
badan opinii publicznej zastosowano techniki utatwiajgce respondentom udzielanie odpowiedzi.
Ankietowanym, w celu unikniecia pomyltek, prezentowano karty zoktadkami czasopism.
Dodatkowo zadne zzadanych respondentom pytan nie wigzato sie zrozpoznawalnoscig
konkretnego oznaczenia stownego, aodnosito sie jedynie dotresci zawartych w danym
wydawnictwie.

Badanie takie nie moze zatem stanowi¢ wystarczajgcego dowodu na nabycie wtérnej
zdolnosci odrdzniajacej przez oznaczenie stowne.

3.4.2. Reklama, dane o obrotach

Dowodami, ktére mogg wskazywac na nabycie wtérnej zdolnosci odrdzniajgcej, sg takze
dane dotyczace obrotéw oraz wydatkdéw poniesionych na reklame rozumianych jako ,naktady
na reklame w celu promocji znaku” [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2006 r., C-25/05 P Sweet
wraper, rowniez wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r., T-304/16 Hansen (BET 365)].

Nalezy jednak pamietac, ze przedstawione przez zgtaszajgcego dane muszg odnosié sie
zaréwno do danego oznaczenia, jak i do towardw lub ustug, co do ktérych wnosi sie o ochrone. Jest
to wazne o tyle, ze towary i ustugi wprowadzane do obrotu sg czesto oznaczone kilkoma réznymi
znakami towarowymi. W takiej sytuacji, na podstawie materiatéw gromadzacych zbiorcze dane
o obrotach przedsiebiorstwa, moze by¢ trudno ustali¢, w jaki sposdéb wifasciwy krag odbiorcow
postrzega tylko i wytgcznie zgtaszany znak.

Podobnie podczas dokumentowania wysokosci obrotu iwydatkéw nareklame nalezy
zwrdcié¢ uwage, czy dane przedstawiane przez zgtaszajgcego nie obejmujg informacji o sprzedazy
lub promocji innych znakéw towarowych lub znaczgco odmiennych wersji danego znaku
towarowego, np.znakéw graficznych, w przypadku gdy zgtoszenie stanowi znak stowny.
Przyktadowo, wzrost sprzedazy wszystkich oferowanych przez zgtaszajgcego towardw
w poszczegodlnych latach nie $wiadczy o tym, jaki udziat w rynku w adekwatnym okresie, tj. do daty
zgtoszenia, miat asortyment opatrzony oznaczeniem stanowigcym przedmiot zgtoszenia.
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Rozdziat V. Znaki zgtoszone w ztej wierze

Zgodnie zart. 129! ust. 1 pkt 6 pwp Urzad odmawia udzielenia prawa ochronnego
na oznaczenie, ktére zostato zgtoszone w ztej wierze. Wskazana przestanka odmowy jest badana
ex officio w postepowaniu zgtoszeniowym i dlatego nie moze by¢ wskazana jako podstawa prawna
dla wnoszonego sprzeciwu. Jednakze informacja o dokonaniu zgtoszenia w ztej wierze moze by¢
przekazana w uwagach osdb trzecich (zob. art. 146 ust. 4 pwp). W przypadku dokonania zgtoszenia
znaku towarowego w ztej wierze Urzagd moze odmdédwié udzielenia prawa ochronnego na znak
towarowy zaréwno przed publikacjg znaku towarowego — ogtoszeniem o zgtoszeniu w ,Biuletynie
Urzedu Patentowego” (art. 145 ust. 1 pwp), jak i po jego publikacji (art. 146 ust. 5 pwp).

1. Definicja ztej wiary

Ustawa Prawo wtasnosci przemystowej nie definiuje pojecia ,ztej wiary”. Takiej definicji
nie zawiera takze Dyrektywa PE i Rady(UE) nr 2015/2436 majgca na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych. Zatem wskazana w powyzszych
aktach prawnych przestanka negatywna ztej wiary jest klauzulg generalng, ktdéra umozliwia
organom orzekajgcym sankcjonowanie nagannego zachowania zgtaszajgcego w chwili zgtoszenia,
przy czym w jej interpretacji podstawowg role odgrywa dorobek judykatury i doktryny prawa.

W najnowszym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci UE podkresla sie jednak, ze pojecie
»ztej wiary” jest pojeciem autonomicznym prawa Unii Europejskiej i istnieje koniecznos¢ spdjnego
stosowania unijnego i krajowych systemoéw znakdéw towarowych w tym wzgledzie [zob. wyroki
TSUE z dnia 27 czerwca 2013 r., C-320/12 Malaysia Dairy Industries iz dnia 29 stycznia 2020r.,
C-371/18 Sky plc). Tym samym dla celow jego wyktadni nalezy wzig¢ pod uwage szczegdlny kontekst
prawa znakdéw towarowych, jakim jest obrét handlowy (C-371/18).

2. Koncepcje krajowe

W prawie polskim koncepcja dobrej wiary zwigzana jest z art. 7 kc, ktéry stanowi, ze jezeli
ustawa uzaleznia skutki prawne od dobrej lub ztej wiary, domniemywa sie istnienie dobrej wiary.
Domniemanie dobrej wiary w odniesieniu do zgtoszenia znaku towarowego wyraza sie w przyjeciu
zatozenia, iz zgtaszajacy ubiega sie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, pod ktérym
wprowadza lub zamierza wprowadzac do obrotu pochodzace od niego towary, w celu odrdzniania
tych towardw od towardw pochodzacych od innych przedsiebiorstw.

Z kolei w doktrynie i praktyce orzeczniczej przyjmuje sie, ze ,w ztej wierze jest ten, kto
powotujgc sie na okreslone prawo lub stosunek prawny, wie, ze prawo to (stosunek prawny)
nie istnieje albo wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy w tym przedmiocie nie moze uznac,
w okolicznosciach konkretnego przypadku, za usprawiedliwiony” [por. E. Nowinska, M. du Vall,
Pojecie ztej wiary w prawie znakéw towarowych. Ksiega pamigtkowa z okazji 85-lecia ochrony
wtasnosci przemystowej w Polsce, Warszawa 2003, str. 139 i nast.].

Sady polskie przy interpretacji przestanki ztej wiary kieruja sie zasadg, ze: ,ztg wiare nalezy
badac¢ w szerokim, dopuszczalnym i uzasadnionym okolicznosciami danej sprawy zakresie” [zob.
wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2008 r., VI SA/Wa 2216/07].

Przyktadowo w wyroku WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2009 r., sygn. VI SA/Wa 1917/08,
wskazano: ,dziata w ztej wierze ten kto wie, lub przy dotozeniu nalezytej starannosci powinien
wiedzie¢, o rzeczywistym uzywaniu znaku przez innego przedsiebiorce z sukcesem i — uprzedzajac
jego wniosek o rejestracje znaku — sam dokonuje zgtoszenia znaku”.

Sytuacja stwierdzenia zgtoszenia znaku towarowego w ztej wierze moze mie¢ w szczegdlnosci
miejsce, gdy zgtaszajgcego i podmiot, ktérego oznaczenie zostato w znaku wykorzystane, taczyt
szczegblny stosunek zaufania z uwagi narelacje biznesowe tgczace obie strony (np.umowa
dystrybucji, licencja, zlecenie itp.).

W orzeczeniu Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 17 wrzesnia 2015 r. W sprawie |l
GSK 1655/14 wskazano, ze ,dla stwierdzenia ztej wiary istotne znaczenie stanowi okolicznos$¢
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nieuczciwego dziatania zgtaszajgcego znak towarowy, niespetniajgcego standardéw akceptowanej
polityki handlowej w danej dziedzinie, gdy zgtaszajacy kieruje sie nagannym motywem w celu
nieuczciwego konkurowania z konkurentem”.

3. Orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci UE

Trybunat Sprawiedliwosci UE w orzeczeniu z dnia 11 czerwca 2009 r. dotyczagcym sprawy
prejudycjalnej C-529/07 Lindt wskazat, ze organ orzekajacy w sprawie ztej wiary zgtaszajgcego znak
towarowy powinien uwzglednia¢ wszelkie istotne czynniki wtasciwe w danym przypadku i istniejgce
w chwili dokonywania zgtoszenia dotyczgcego rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego,
a w szczegolnosci okolicznos¢, ze zgtaszajacy wiedziat lub powinien wiedzieé, iz osoba trzecia uzywa
oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do ztudzenia podobnego
do oznaczenia zgtoszonego do rejestracji (bierze sie tu pod uwage obszar geograficzny), a takze
zamiar zgtaszajgcego uniemozliwienia dalszego uzywania tego oznaczenia przez osobe trzecia oraz
stopien ochrony prawnej, z ktérej korzystajg oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgtoszone
do rejestracji.

Trybunat w uzasadnieniu wskazat réwniez, ze domniemanie znajomosci przez zgtaszajgcego
faktu, iz osoba trzecia uzywa oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub
do ztudzenia podobnego do oznaczenia zgtoszonego do rejestracji, moze wynika¢ w szczegdlnosci
z ogodlnej znajomosci w odnosnym sektorze gospodarczym faktu takiego uzywania, przy czym
o takiej znajomosci mozna wnioskowad zwtaszcza na podstawie czasu trwania takiego uzywania. Im
dtuzej trwa to uzywanie, tym jest bowiem bardziej prawdopodobne, ze zgtaszajacy wiedziat o tym
w momencie dokonywania zgtoszenia rejestracyjnego.

W celu dokonania oceny istnienia ztej wiary nalezy wzigé pod uwage zamiar zgtaszajgcego
w chwili dokonywania zgtoszenia rejestracyjnego. Zamiar zgtaszajgcego w odnosnej chwili jest
elementem subiektywnym, ktéry powinien by¢ stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych
okolicznosci danej sprawy. Tak wiec zamiar uniemozliwienia osobie trzeciej wprowadzania
do obrotu towaru moze w pewnych okolicznosciach stanowic o ztej wierze zgtaszajgcego. Bedzie
tak w przypadku, gdy z czasem okazuje sie, ze zgtaszajgcy zarejestrowat znak towarowy bez zamiaru
uzywania go i wytgcznie po to, by uniemozliwié osobie trzeciej wejscie na rynek.

Sam charakter zgtoszonego znaku towarowego moze miec takze znaczenie dla celéw oceny
istnienia ztej wiary zgtaszajgcego, np. gdy oznaczenie skfada sie z ksztattu i wygladu catego towaru,
istnienie ztej wiary moze by¢ stwierdzone, gdy wolno$é wyboru przez konkurentéw ksztattu
i wygladu towaru jest ograniczona przez wzgledy natury technicznej lub handlowej, tak ze wtasciciel
znaku towarowego jest w stanie uniemozliwi¢ konkurentom nie tylko uzywanie identycznego lub
podobnego oznaczenia, ale takze sprzedaz podobnych towardw.

Ponadto w celu oceny istnienia ztej wiary zgtaszajgcego mozna wzigé pod uwage stopien
powszechnej znajomosci, ktdérg cieszy sie oznaczenie w chwili dokonywania zgtoszenia majacego
na celu jego rejestracje jako znaku towarowego.

W orzeczeniu z dnia 27 czerwca 2013 r. W sprawie C-320/12 Trybunat UE podkreslit, ze
okolicznos$¢, iz zgtaszajagcy wie lub powinien wiedzie¢, ze osoba trzecia uzywata oznaczenia
identycznego lub podobnego do zgtoszonego znaku towarowego, nie wystarczy sama w sobie, by
wykazac¢ istnienie ztej wiary zgtaszajgcego. Odwotuje sie do orzeczenia w sprawie C-529/07,
wskazujgc na koniecznos$é zbadania zamiaru zgtaszajgcego znak towarowy.

W orzeczeniu z dnia 11 lipca 2013 r. W sprawie T-321/10 SA.PAR. Srl Sad UE uscislit, ze w celu
oceny ewentualnej ztej wiary nalezy zbadaé zamiary zgtaszajgcego znak towarowy, ktére mozna
wywiesc z obiektywnych okolicznosci i jego konkretnych dziatan, roli lub stanowiska, wiedzy, jaka
posiadat natemat uzywania wczesniejszego oznaczenia, stosunkéw, jakie utrzymywat
z wnioskujgcym o uniewaznienie prawa do znaku wynikajgcych z umow lub ktére pojawity sie przed
lub po zawarciu umdw, istnienia wzajemnych obowigzkéw lub zobowigzan, wtym obowigzku
lojalnosci i uczciwosci wyniktego z umocowania do reprezentacji spétki lub z funkcji kierowniczych,
ktore byly sprawowane lub nadal sg sprawowane wramach przedsiebiorstwa wnioskujgcego
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0 uniewaznienie oraz, bardziej ogdlnie, wszystkich obiektywnych sytuacji dotyczacych konfliktu
intereséw, w jakich dziatat zgtaszajgcy znak towarowy.

W orzeczeniu zdnia 29 stycznia 2020 r. W sprawie C-371/18 Trybunat UE wskazat, ze
zgtoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego uzywania w odniesieniu do
towardéw i ustug objetych rejestracjg stanowi dziatanie w ztej wierze, jezeli zgtaszajgcy ten znak
towarowy miat zamiar albo naruszania w sposdb niezgodny z uczciwymi obyczajami intereséw oséb
trzecich, albo uzyskania, nawet bez odniesienia sie do konkretnej osoby trzeciej, wytgcznego prawa
w celach innych niz cele zwigzane z funkcjami znaku towarowego. W razie gdy brak zamiaru
uzywania danego znaku towarowego zgodnie z podstawowymi funkcjami znaku towarowego
dotyczy tylko niektérych towardéw lub ustug objetych zgtoszeniem znaku, zgtoszenie to stanowi
dziatanie w ztej wierze jedynie w zakresie, w jakim odnosi sie ono do tych towaréw lub ustug.

W najnowszym orzecznictwie Sadu i Trybunatu UE wskazano, ze dla stwierdzenia ztej wiary
nie s przeszkodami brak podobienstwa znakéw towarowych (wyrok z dnia 23 maja 2019 r., T-3/18
i T-4/18 Holzer y Cia) czy tez opisowosc¢ znaku (wyrok z dnia 12 wrzesnia 2019 r., C-104/18P Koton
Magazacilik Tekstil). Okolicznosciami, ktére moga wptywac na stwierdzenie ztej wiary sg m.in. cheé
skorzystania z cudzej rozpoznawalnosci (wyrok z dnia 14 maja 2019 r., T-795/17 Carlos Moreira),
zgtoszenie znaku towarowego na rzecz tylko jednego podmiotu, mimo wczesniejszego wspdlnego
uzywania oznaczenia (wyrok z dnia 12 lipca 2019 r., T-772/17 Café del Mar), zgtoszenie znaku
inkorporujgcego elementy cudzego oznaczenia po bezskutecznym ubieganiu sie o jego licencje
(wyrok z dnia 13 listopada 2019 r., C-528/18P Outsource Professional Services Ltd i wyrok T-3/18
i T-4/18 Holzer y Cia).
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ROZDZIAL VI. Znaki sprzeczne z porzagdkiem publicznym i dobrymi
obyczajami

1. Wstep

Przepis art. 129! ust. 1 pkt 7 pwp wytgcza mozliwos¢ udzielenia prawa ochronnego na
oznaczenia sprzeczne z porzgdkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Pojecie sprzecznosci znaku
zaréwno z porzadkiem publicznym, jak i z dobrymi obyczajami jest klauzulg generalna.

Klauzula porzadku publicznego miesci w sobie ocene zaréwno z punktu widzenia norm prawa
zawierajgcych zakaz rejestracji pewnych oznaczen i umoéw miedzynarodowych ratyfikowanych przez
Polske, jak rowniez z punktu widzenia zasad konstytucyjnych wyznaczajgcych porzadek publiczny.

Tego rodzaju zasadnicze normy prawne prawa pozytywnego okres$lajg m.in. podstawowe
zasady organizacji spoteczenstwa oraz cele panstwa. W polskiej Konstytucji z dnia 2 kwietnia
1997 r., przede wszystkim w rozdziale Il zatytutowanym ,Wolnosci, prawa i obowigzki cztowieka
i obywatela”, mozemy zidentyfikowac zasady polskiego sytemu prawnego, ktére wyznaczajg takze
granice i kierunek zastosowania drugiej klauzuli generalnej, jaka jest pojecie ,, dobrych obyczajéw”.

Obie klauzule sg powigzane, nalezy pamietac, ze wystarczy by jedna z nich byta spetniona,
aby Urzad odmoéwit udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

W orzecznictwie wskazano, ze ,zakaz rejestracji oznaczen sprzecznych zporzgdkiem
publicznym lub dobrymi obyczajami zwigzany jest z ochrong interesu publicznego, rozumianego
jako interes spoteczenstwa, ktory powinien by¢ chroniony przed uzywaniem oznaczen
naruszajgcych obowigzujgce normy prawne lub naruszajagcych wyznawang w danym
spoteczenstwie hierarchie wartosci” (wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., Il GSK 5758/16). Klauzule
generalne umozliwiajg ,wycigganie konsekwencji prawnych wobec dziatan nagannych z punktu
widzenia obowigzujgcych w danym spoteczenstwie norm prawnych lub tez ogdlnie przyjetych zasad
moralnosci, nawet w sytuacjach, gdy przepisy prawa stanowionego nie nadazajg za zmieniajgcym
sie obrazem rzeczywistosci w zwigzku z nieustannym pojawianiem sie nowych mozliwosci
ingerencji w cudze prawa, bedace rezultatem dynamicznie rozwijajacych sie rozmaitych dziedzin
techniki czy komunikacji” (wyrok WSA z dnia 7 wrzesénia 2016 r., VI SA/Wa 477/16).

Z praktyki Urzedu wynika, ze zgtoszone znaki, ktdre sg sprzeczne z porzadkiem publicznym,
czesto sg sprzeczne takze z dobrymi obyczajami. Zdarzajg sie takze przypadki odwrotne — znaki
sprzeczne z dobrymi obyczajami sg takze sprzeczne z porzadkiem publicznym.

Przyktadowo znaki zawierajgce tresci pornograficzne zostang uznane réwnoczesnie za
sprzeczne z prawem (art. 202 kk) i sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Z kolei znaki owulgarnej tresci sy oceniane nie tylko w kontekscie sprzecznosci znaku
z dobrymi obyczajami, ale takze normy art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999 r.
o jezyku polskim, zgodnie z ktdra jezyk polski nalezy chronié przed jego wulgaryzacjg. Norma ta jest
czescig porzadku publicznego.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze zakazem rejestracji sy objete znaki, ktorych sama tres¢ jest
sprzeczna z porzgdkiem publicznym lub dobrymi obyczajami [zob. wyrok NSA zdnia 11 maja
2005 ., 1 GSK 49/05, wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 wrzesnia 2008 r., VI SA/ WA 491/08].
Kwestia sposobu jego uzywania ma tu wiec znaczenie wtérne. Urzad nie bada zachowania podmiotu
zgtaszajgcego znak do rejestracji [zob. wyrok NSA z dnia 10 grudnia 2004 r., Il GSK 775/04, wyrok
NSA z dnia 18 stycznia 2005 r., Il GSK 1051/04].

2. Sprzecznosc znaku z porzadkiem publicznym

Podczas oceniania sprzecznosci z porzgdkiem publicznym nalezy siegngé¢ do norm prawnych
obowigzujgcych na terytorium RP w dniu zgtoszenia danego oznaczenia do rejestracji jako daty
wiasciwej dla rozstrzygniecia o zdolnosci rejestracyjnej danego oznaczenia [por. K. Szczepanowska-
Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wtfasnosci przemystowej, pod red.
R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 606].
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W doktrynie podnosi sie, ze ,jest oczywiste, ze klauzula porzadku publicznego miesci w sobie
ocene z punktu widzenia obowigzujacych norm prawa pozytywnego” [por. U. Prominska [w:]
E. Nowiniska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo wtasnosci przemystowej, Warszawa 2008, str. 203].
Poglad ten potwierdzono w orzecznictwie: ,porzadek ten wyznaczajg szeroko pojete normy
obowigzujgcego prawa” (wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., Il GSK 5758/16). Beda to wiec wszelkie
normy prawa polskiego, jak iakty prawa europejskiego, ktdrymi jest zwigzana Rzeczpospolita
Polska, a takze ratyfikowane umowy miedzynarodowe, jesli obowigzywaty one w dniu zgtoszenia
znaku do rejestracji.

Przyktadowo zakaz dyskryminacji rasowej pojawia sie w wielu aktach prawnych, m.in. w art.
2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 32 polskiej Konstytucji.

Co do zasady nie jest dopuszczalne udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy uznany
za dyskryminujgcy, w szczegdlnosci ze wzgledy na pte¢, rase lub pochodzenie etniczne, religie
i Swiatopoglad, niepetnosprawnos¢, wiek lub orientacje seksualng (art. 3 ust. 3 iart. 10 Traktatu
o Unii Europejskiej), czy tez udzielenie prawa ochronnego na znaki nawotujgce do nienawisci na tle
réznic narodowosciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzgledu na
bezwyznaniowos¢ (zob. tez art. 256 kk).

Jako znaki sprzeczne z porzadkiem publicznym wskazuje sie takze znaki bedgce nosnikiem
symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej (zob. art. 256 kk) czy tez znaki
odwotujgce sie do symboli dziatalnosci terrorystycznej i ja promujace.

Majac na wzgledzie ustawe z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (art. 20),
Urzad ponadto odmawia udzielenia prawa ochronnego na znaki towarowe zawierajgce w swej
tresci nazwy substancji psychotropowych, srodkéw odurzajacych, srodkéw zastepczych lub innych
substancji psychoaktywnych, w szczegdlnosci gdy uzyte sg w sposéb promujacy ich uzywanie badz
trywializujace zjawisko narkomanii.

W wyroku z dnia 12 grudnia 2019 r. W sprawie T-683/18 Sad UE wskazat, iz okolicznos¢, ze
oznaczenie CANNABIS STORE AMSTERDAM bedzie postrzegane przez wtasciwy krag odbiorcow jako
wskazanie, ze produkty spozywcze i napoje objete zgtoszeniem znaku towarowego (kl. 30, 32), jak
rowniez zwigzane z nimi ustugi (kl. 43), zawierajg substancje odurzajgce uznane za nielegalne
wystarcza do stwierdzenia, ze jest ono sprzeczne z porzadkiem publicznym.

CANNABIS

STORE AMSTERDAM

Przyktady oznaczen sprzecznych z porzgdkiem publicznym
e Cocainka (Z2.325678)

LSD energy (2.325675)

STALINSKAYA (Z.206824)

Pozar w burdelu (Z.425061)

Le bordel artistique (Z2.425063)

S

CTM 004688561

N
CHINA

CTM 005585898
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3. Sprzecznos¢ znaku z dobrymi obyczajami

W literaturze wskazuje sie, ze pojecie dobrych obyczajéw odwotuje sie do wartosci
powszechnie akceptowanych w spoteczenstwie [por. K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System
prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wfasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012,
str. 607-608]. ,Uniwersalna definicja dobrych obyczajéw nie jest mozliwa. Sprzeczno$é z dobrymi
obyczajami moze polegac zaréwno na naruszeniu norm moralnych, jak i istniejacych, utrwalonych
zwyczajéw” [por. U. Prominska [w:] E. Nowiniska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo wtasnosci
przemystowej, Warszawa 2008, str. 203].

W anglojezycznym tekscie dyrektywy 2015/2436 majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych w art. 4 ust. 1 lit. f mamy wprost
odniesienie do znakdéw sprzecznych z accepted principles of morality, a wiec postrzeganych
w kontekscie zasad moralnych.

Wskazuje sie, ze ,pojecie dobrych obyczajow w odniesieniu do konkurencji gospodarczej
zostato zatem wprowadzone z zewnatrz; sformutowane na okreslonym etapie rozwoju stosunkow
gospodarczych jako kryterium ocenne dziatalnosci gospodarczej, poprzez rozciggniecie na te sfere
dziafalnosci, z jednej strony — tradycji moralnych siegajgcych korzeniami kultury antycznej, z drugiej
za$ — zmodyfikowanych zasad wywodzacych sie zetyki chrzescijanskiej (...)” [por. A. Mokrysz-
Olszynska, Dobre obyczaje w dziatalnosci gospodarczej, ,,Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, z. 1,
str. 199-200]. Niedopuszczalna jest wiec rejestracja znakdw naruszajgcych normy moralne i etyczne.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze sama norma art. 129 ust. 1 pkt 7 pwp nie zaweza pojecia dobrych
obyczajow do dziatalnosci handlowe]. Przeciwnie — przepis mowi ogdlnie o porzadku publicznym
i dobrych obyczajach. Rdwniez w doktrynie wskazuje sie, ze ustawa Prawo wtasnosci przemystowej
nie zaweza dobrych obyczajéw do tych panujgcych w obrocie. ,,Na pfaszczyznie oceny zdolnosci
rejestracyjnej danego oznaczenia konieczne jest uwzglednienie tych zasad, ktére sktadajg sie na
tres¢ dobrych obyczajow o charakterze generalnym. Nalezy bowiem uwzgledni¢ funkcje ochronng
cytowanego przepisu, ktérego celem jest wytgczenie od rejestracji takich oznaczen, ktére ze
wzgledu na dobre obyczaje nie mogg by¢ akceptowane w spoteczenstwie (...)” [K. Szczepanowska-
-Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wifasnosci przemystowej, pod red.
R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 608]. Takze w orzecznictwie unijnym wskazuje sie, ze ,Co do
zasady, handlowy kontekst znaku nie jest przeszkodg do zastosowania art. 7 (1) (f) CTMR, jesli okaze
sie, ze znak ten zawiera element, ktdry, obiektywnie, jest sprzeczny z przyjetymi dobrymi
obyczajami” (wyrok SUE z dnia 9 marca 2012 r., T-417/10). Wskazanej normie rozporzadzenia
o unijnym znaku towarowym odpowiada art. 129 ust. 1 pkt 7 pwp.

Ocena przestanki art. 129 ust. 1 pkt 7 pwp przeprowadzana jest w sposdb zobiektywizowany,
z uwzglednieniem odbioru rozsgdnego konsumenta o przecietnej wrazliwosci i progach tolerancji.
Nalezy jednak zwréci¢ uwage, ze na rynku ze znakami towarowymi stykajg sie nie tylko podmioty,
do ktérych adresowane sg konkretne towary czy ustugi. Znaki moga by¢ uznane np. za obrazliwe
rowniez przez osoby, ktére natykajg sie na nie przypadkowo [zob. wyrok SUE z dnia 5 pazdziernika
2011 r., T-526/09 PAKI, wyrok SUE z dnia 26 wrzesnia 2011 r., T-266/13 CURVE]. Pod uwage bierze
sie takze ryzyko zetkniecia sie z danym znakiem towarowym oséb matoletnich.

Pewne rodzaje znakdw, np. te zawierajgce tresci dyskryminujace, bedg uwazane za sprzeczne
z dobrymi obyczajami niezaleznie od towardw, do oznaczania ktérych zostaty zgtoszone [zob. wyrok
SUE z dnia 5 pazdziernika 2011 r., T-526/09 PAKI].

Kolejng grupa znakdéw uznanych za naruszajgce dobre obyczaje i z nimi sprzeczne bedg znaki
uwtaczajgce, niecenzuralne, obsceniczne, odrazajgce, ponizajgce iobrazliwe w swej tresci lub
formie. Do takich znakéw nalezg znaki zawierajgce wulgaryzmy, ordynarne odniesienia do aktéw
seksualnych i sfer intymnych cztowieka, przeklenstwa.

Istotne jest w tym kontekscie orzeczenie Trybunatu Sprawiedliwosci UE, ktéry stwierdzit, ze
uzywanie okreslonych np. wulgarnych stéw w literaturze, sztuce czy tez mediach nie jest
argumentem na rzecz uznania ich za dopuszczalne. Zaréwno w literaturze, sztuce, jak i mediach
wulgaryzmy sg bowiem dos$¢ powszechnie uzywane [zob. wyrok SUE z dnia 14 listopada 2013 r.,
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T-54/13 FICKEN]. O rejestracji znaku nie przesadza takze fakt, ze znak w okreslonym kontekscie ma
oprécz znaczenia sprzecznego z dobrymi obyczajami réwniez inne znaczenie, np. stanowi nazwisko
[zob. wyrok SUE z dnia 14 listopada 2013 r., T-54/13 FICKEN].

Urzad nie prowadzi jednak Zzadnej listy znakdéw uznawanych za sprzeczne z dobrymi
obyczajami, gdyz nie da sie ich enumeratywnie wskazac.

Nalezy podkresli¢, ze: ,Istnieje natomiast zgodnos¢ doktryny co do tego, ze stosowanie
klauzuli dobrych obyczajow polega na wywazeniu interesu wszystkich uczestnikdw rynku po to, aby
wysungac¢ na pierwszy plan interes zastugujacy na szczegélng ochrone (...). Wazne jest przy tym takze
wziecie pod uwage skutkdw, jakie przyniesie w przysztosci decyzja co do uznania danej praktyki
gospodarczej za zgodng czy sprzeczng z dobrymi obyczajami, co w konsekwencji przesadzi o jej
upowszechnieniu lub przyczyni sie do jej zwalczania” [por. A. Mokrysz-Olszyfiska, Dobre obyczaje
w dziatalnosci gospodarczej, ,Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, z.1, str. 208—-209].

Przyktad oznaczen sprzecznych z dobrymi obyczajami

2.216134

2.404225

Mieko cycate —Z.376025

Bin Ladin — CTM 002223907
Papryfiutki — 2.336768

Pozar w burdelu —7.425061

Le bordel artistique — Z.425063
Whpierdolsi — Z.499315
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Rozdziat VII. Znaki zawierajgce elementy symboliczne, ktore nie
powinny by¢ wykorzystywane dla celow komercyjnych

1. Oznaczenia zawierajgce symbole krajowe

Przepis art. 129" ust. 1 pkt 9 pwp wytgcza mozliwosé udzielenia prawa ochronnego na znak
towarowy, ktéry zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godto, barwy lub hymn), znak sit
zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sit porzadkowych, reprodukcje polskiego orderu,
odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej badz innego oficjalnego lub
powszechnie uzywanego odznaczenia iodznaki, w szczegdlnosci administracji rzgdowej lub
samorzadu terytorialnego albo organizacji spotecznej dziatajgcej w waznym interesie publicznym,
gdy obszar dziatania tej organizacji obejmuje caty kraj lub znaczng jego czes¢, jezeli zgtaszajacy nie
wykaze sie uprawnieniem, w szczegdélnosci zezwoleniem wtasciwego organu Panstwa albo organu
samorzadu terytorialnego, albo zgodg organizacji, na uzywanie oznaczenia w obrocie.

1.1. Oznaczenia zawierajgce symbole Rzeczypospolitej Polskiej
(odmowa)

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, ktéry zawiera symbol Rzeczypospolitej
Polskiej (godto, barwy lub hymn) wymaga wykazania sie zezwoleniem wifasciwego organu Panstwa.

Ustawa pwp nie definiuje pojecia,,symbole”, ktéorym postuguje sie przywotany wyzej art. 129’
ust. 1 pkt 9 pwp. Pojecie to zostato natomiast zdefiniowane w art. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1980r. o godle, barwach ihymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczeciach panstwowych
(t.j. Z dnia 14 czerwca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1509). Polski ustawodawca uznat, ze symbole te
nie powinny by¢ umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego (art. 16
ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczeciach panstwowych).
Natomiast z roli, jakg co do zasady ma petni¢ znak towarowy w obrocie handlowym, wynika jego
komercyjny charakter.

Dla zastosowania art. 129" ust. 1 pkt 9 pwp nie ma znaczenia prawnego to, ze zawarty
w oznaczeniu wizerunek orta rézni sie pewnymi szczegdétami kolorystycznymi od wzoru wizerunku
orta ustanowionego dla godta panstwowego, zawartego w zatgczniku nr 1 do ustawy z dnia
31 stycznia 1980 r. ogodle, barwach ihymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczeciach
panstwowych [zob. wyrok NSA z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. Il GSK 555/09].

Omawiany przepis dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia prawa ochronnego na znaki towarowe
zawierajgce nazwe lub skrdt nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (przyktadowo: Polska, PL, RP).

Przyktad

,(/WJ@Q |

P# LJ K ﬁ“ R.315691

1.2. Oznaczenia zawierajgce znaki sit zbrojnych, ordery, odznaczenia, odznaki

Na podstawie zezwolenia wtasciwego organu Panstwa, organu samorzadu terytorialnego
albo zgody organizacji moze zosta¢ rowniez udzielone prawo ochronne na oznaczenie zawierajgce
znak sit zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sit porzagdkowych, reprodukcje polskiego orderu,
odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej badZ innego odznaczenia
i odznaki, w szczegdlnosci administracji rzgdowej, samorzadu terytorialnego albo organizacji
spotecznej dziatajgcej w waznym interesie publicznym.
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Organem uprawnionym do wyrazenia zgody na umieszczenie w znaku towarowym odznaki
tej jednostki jest jednostka samorzadu terytorialnego, ktérg jg ustanowita (art. 6a ustawy z dnia 21
grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, t.j. Z dnia 21 grudnia 12.2015r., Dz. U. z 2016 r. poz. 38).
Prezydent RP moze natomiast wyrazi¢ zgode na umieszczenie w znaku towarowym reprodukcji
orderu lub odznaczenia (art. 8a ustawy z dnia 16 pazdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach,
t.j. Zdnia 13 grudnia 12.2019 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 138).

Omawiany przepis dopuszcza mozliwo$é udzielenia prawa ochronnego na znaki towarowe
zawierajgce nazwy lub herby polskich wojewédztw, miast lub miejscowosci.

Przykfady

R.298847

R.293999 R.299824

R.325134 R.315851

2. Oznaczenia zawierajgce symbole miedzynarodowe

Przepis art. 129" ust. 1 pkt 10 pwp wskazuje kolejng grupe oznaczen, dla ktérych wytgczona
jest mozliwos¢ udzielenia prawa ochronnego w sytuacji, gdy zawierajg symbol (herb, flage, godto)
obcego panstwa, nazwe, skrét nazwy badz symbol (herb, flage, godto) organizacji miedzynarodowej
lub przyjete w obcym panstwie urzedowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jezeli
zakaz taki wynika zumoéw miedzynarodowych, chyba ze zgtaszajgcy wykaze sie zezwoleniem
wiasciwego organu na uzywanie oznaczenia w obrocie.

W ochronie symboli wynikajgcej zumoéw miedzynarodowych doniosta role petni
w szczegodlnosci art. 6ter Konwencji paryskiej (Akt sztokholmski zmieniajgcy Konwencje paryska
o ochronie wiasnosci przemystowej z dnia 20 marca 1883 r., Dz. U. 21975 r. Nr 9, poz. 51), zgodnie
z ktédrym ochrona symboli, wymagajgca zezwolenia wtasciwych organdw, obejmuje heraldyczne
sposoby wyrazania symboli oraz rozcigga sie na wszystko, co z punktu widzenia heraldycznego
bytoby ich naéladownictwem (art. 6ter ust. 1 lit. A). Biuro Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji
Wiasnosci Intelektualnej (WIPO) prowadzi wykaz symboli chronionych na podstawie art. 6ter
Konwencji paryskiej, dostepny w Internecie (www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp).

W wyroku z dnia 12 pazdziernika 2010 r. Wojewddzki Sad Administracyjny w Warszawie
podkreslit, ze zakres omawianego zakazu dotyczy nie tylko wymienionych symboli jako takich,
ale zabrania takze rejestracji i uzywania znakéw towarowych, bedacych pewnego rodzaju imitacjg
tych symboli, oile taki rodzaj imitacji stanowi nasladownictwo wtfasciwych tym symbolom cech
heraldycznych [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 pazdziernika 2010 r., VI SA/Wa 1095/10].

% (odmowa)
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2.1. Ochrona szczegdlnych symboli
2.1.1. Znak Czerwonego Krzyza i Potksiezyca

W art. 38, 44 i 53 Konwencji Genewskiej o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach
czynnych — i Konwencja Genewska z dnia 12 sierpnia 1949 r. (Konwencje o ochronie ofiar wojny,
Dz. U. 21956 r. Nr 38, poz. 171, Zatacznik 2) zostata uregulowana ochrona Czerwonego Krzyza,
zwanego réwniez Krzyzem Genewskim, Czerwonego Pétksiezyca oraz Czerwonego Lwa i Storica
na biatym polu, jako znakéw rozpoznawczych wojskowej stuzby sanitarnej, a takze herbu
Konfederacji Szwajcarskiej. W 2005r. namocy Il Protokotu Dodatkowego do Konwencgji
Genewskich (ratyfikowanego przez Polske ustawg z dnia 1 lipca 2009 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 127,
poz. 1049) przyjeto nowy znak ochronny — Czerwony Krysztat.

+CHESO O

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym
Krzyzu zabronione jest uzywanie z naruszeniem art. 13 znaku lub nazwy ,Czerwony Krzyz” lub
,Krzyz Genewski”, jak réwniez wszelkich znakéw lub nazw stanowigcych ich nasladownictwo
(t.j. zdnia 17 stycznia 2019 r., Dz. U. 2 2019 r. poz. 179).

Ej
@,\

QBRI

ICRC

3

TOMI;
/NG

+C| | +C

Znak Znak Znak Znak
Polskiego Miedzynarodowego | Miedzynarodowej | Miedzynarodowego
Czerwonego Krzyza Komitetu Federacji Ruchu Czerwonego
Czerwonego Krzyza Stowarzyszen Krzyza
Czerwonego Krzyza i Czerwonego
i Czerwonego Potksiezyca
Potksiezyca

Przewodnik Ochrony Znaku Czerwonego Krzyza w punkcie 13 wskazuje rodzaje naduzycia
Znaku Czerwonego Krzyza w postaci: wiarotomstwa, uzurpacji, nasladownictwa (www.pck.pl/co-
robimy/prawo-humanitarne/komisje-eksperckie).

2.1.2. Symbol olimpijski

Osobnym aktem prawnym zostata uregulowana kwestia ochrony symbolu olimpijskiego
i okreslonych nazw zwigzanych z ruchem olimpijskim [por. Traktat z Nairobi w sprawie ochrony
symbolu olimpijskiego, przyjety w Nairobi w dniu 26 wrzesnia 1981 r., Dz. U. 21997 r. Nr 34,
poz. 201].

3. Znaki towarowe zawierajgce urzedowo uznane oznaczenia przyjete
do stosowania w obrocie

Kolejng grupe znakdw, ktérych ochrona jest wytgczona na mocy art. 129! pwp, stanowig
oznaczenia urzedowo uznane do stosowania w obrocie. Zgodnie z przepisem art. 129" ust. 1 pkt 11
pwp zakazem udzielenia prawa ochronnego objete s3g oznaczenia przyjete do stosowania
w obrocie, w szczegdlnosci znak bezpieczenstwa, znak jakosci lub cecha legalizacji, w zakresie,
w jakim mogtoby to wprowadzi¢ odbiorcéw w btad co do charakteru takiego oznaczenia, oile
zgtaszajacy nie wykaze, ze jest uprawniony do jego uzywania.

66



4. Podsumowanie

Nalezy podkresli¢, ze zakazami rejestracji okreslonymi w przepisach art. 129" ust. 1 pkt 9-11
pwp objete sg zaréwno znaki towarowe, ktore sktadajg sie w catosci z chronionego symbolu, jak
i znaki, w ktérych chroniony symbol jest elementem znaku towarowego i stanowi jedynie jego czesé.

Wskazana powyzej ochrona symboli rozcigga sie na wszystkie rodzaje towardéw i ustug,
co zostato potwierdzone w orzecznictwie [zob.wyrok TSUE z16 lipca 2009 r., C-202/08 P
i C-208/08 P American Clothing].
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Rozdziat VIII. Znaki zawierajace elementy o wysokiej wartosci
symbolicznej, w szczegdlnosci o charakterze patriotycznym,
religijnym i kulturowym

1. Wstep

Przepis art. 129! ust. 1 pkt 8 pwp nalezy do grupy regulacji, ktdrych celem jest ochrona
interesu ogotu spofeczenstwa przed oznaczeniami, ktére mogtyby godzi¢ w przyjeta w nim
hierarchie wartosci, w spotecznie przyjete zasady moralne zwigzane z aspektami religijnymi,
patriotycznymi, kulturowymi badz tez innymi sferami spotecznie znaczacymi.

Zgodnie z art. 129! ust. 1 pkt 8 pwp nie udziela sie praw ochronnych na oznaczenie, ktére
zawiera element o wysokiej wartosci symbolicznej, w szczegdlnosci o charakterze religijnym,
patriotycznym lub kulturowym, ktérego uzywanie obrazatoby uczucia religijne, patriotyczne lub
tradycje narodowa.

Z powyzszego wynika, ze przepis ten znajduje zastosowanie w odniesieniu do znakéw
towarowych, ktére spetniajg tgcznie dwie przestanki:

— zawierajg elementy o wysokiej wartosci symbolicznej, w szczegdlnosci o charakterze

religijnym, patriotycznym lub kulturowym,

— ich uzywanie obrazatoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycje narodowa.

Symbol stanowi pewien znak zastepujgcy pewien przedmiot, pojecie, stan rzeczy. Istotg
symbolu jest wywofanie uoséb majacych znim do czynienia skojarzen w stosunku do tego
przedmiotu, pojecia czy stanu rzeczy, wobec ktérego petni funkcje zastepcza [zob. Sfownik jezyka
polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1981, str. 381].

Ustawa nie zawiera katalogu zamknietego elementéw o wysokiej wartosci symbolicznej, jakie
miatyby by¢ zawarte w znaku towarowym. Wskazuje na to zastosowanie wyrazenia ,w szczegdlnosci”.
Oznacza to, ze poza symbolami o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, réwniez
wystepowanie w znaku symboli o innym charakterze moze uzasadnia¢ zastosowanie przepisu, oile
uzywanie znaku prowadzitoby do obrazy uczué religijnych, patriotycznych lub tradycji narodowe;.

Orzecznictwo dotyczace przeszkdd rejestracji zwigzanych z ochrong uczué religijnych,
patriotycznych czy tez z ochrong tradycji narodowej nie jest bogate. Przyktadowo mozna jednak
przywotac kilka spraw, w ktérych zagadnieniem kluczowym byfa ochrona wartosci wskazanych
W omawianym przepisie.

2. Elementy o charakterze religijnym

Sprawami, ktére wzbudzity szereg dyskusji ostatnimi laty, byly sprawy znakéw towarowych
nawigzujgcych do osoby Jana Pawtfa Il. Mozna tu wskazad takie znaki towarowe jak:

GENERATION JP2
POKOLENIE JP2

Urzad odmowit udzielenia praw ochronnych na wskazane oznaczenia, jako podstawe prawng
wskazujgc miedzy innymi uregulowanie art. 131 ust. 2 pkt 5 pwp (obecnie art. 1291 ust. 1 pkt 8
pwp). Oznaczenia ,POKOLENIE JP2” oraz ,GENERATION JP2” zostaty uznane za nawigzujace
w sposdb oczywisty do papieza, poprzez uzycie skrétu ,JP2”, zas zwrot , Pokolenie JP2” okresla
pokolenie, ktére wychowato sie za pontyfikatu papieza Polaka. Urzad odmodwit udzielenia ochrony
na wskazane oznaczenia, oceniajgc ze uzywanie ich naruszatoby uczucia religijne, gdyz symbole tej
rangi nie powinny podlega¢ komercjalizacji, dotyczg bowiem wartosci niesprzedawalnych,
niepodlegajgcych jakiejkolwiek wycenie. Wskazane znaki towarowe zostaty zgtoszone
do oznaczania towardéw z klas towarowych: 3, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 niemajacych
zwigzku zzyciem religijnym, znauka Jana Pawfa Il. Ztego wzgledu przyjeto, ze uzywanie
zgtoszonych znakéw towarowych mogtoby obrazac uczucia religijne polskich odbiorcow.
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Natomiast w odniesieniu do znaku towarowego:
-rl Swiety Wojciech

Urzad podjat odmienng decyzje, udzielajgc prawa ochronnego. Wskazane oznaczenie stuzy
do oznaczania odmiennych towardw, niz wymienione wczesniej znaki towarowe, miedzy innymi
takich jak: audiobooki, e-booki, ptyty CD, ksigzki, czasopisma, ustugi ksiegarni, ustugi wydawnicze,
organizowanie imprez kulturalnych. W zwigzku z tym, ze wskazane towary i ustugi sg innej natury niz
we wczesniejszych przykfadach — moga na przyktad wykazywaé zwigzek z zyciem religijnym, Urzad
nie dopatrzyt sie mozliwosci naruszania uczué religijnych w wyniku uzywania tego oznaczenia.

Przepis art. 129! ust. 1 pkt 8 pwp stuzy ochronie miedzy innymi uczu¢ religijnych, przy czym
nie ogranicza sie jedynie do oznaczen zawierajagcych symbole zwigzane zjedna religia, lecz
obejmuje swoim dziataniem rézne wyznania i systemy filozoficzne.

Mozna tu wspomnie¢ o znaku towarowym BUDDHA, ktéry zostat zgtoszony do oznaczania
miedzy innymi takich towardéw jak: piwo, napoje alkoholowe. Urzad odméwit udzielenia prawa
ochronnego, wskazujac ze stowo ,,BUDDHA” dotyczy Buddy Siakjamuniego, zatozyciela buddyzmu.
Nazwa religii ,buddyzm” pochodzi od stowa BUDDA. Zdaniem Urzedu zgtoszony znak towarowy
w istotny sposdb wykorzystywat nazwe BUDDY i jego uzywanie mogto prowadzi¢ do obrazy uczué
religijnych oséb wierzacych i skupiajacych sie wokdét buddyzmu. Stosowanie wyrazu BUDDHA dla
celéw komercyjnych mogtoby w oczach o0séb zwigzanych zbuddyzmem doprowadzic
do strywializowania stowa o wymiarze symbolu. Urzgd wskazat, ze sygnowanie takim oznaczeniem
piwa i napojéw alkoholowych wydaje sie szczegdlnie nieodpowiednie.

3. Elementy o charakterze patriotycznym

W nawigzaniu do elementéw o charakterze patriotycznym, majacych wysoka wartosé
symboliczng, nalezy w pierwszym rzedzie nawigzac¢ do symboli Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestie
te reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach ihymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczeciach panstwowych, ktéra wskazuje, ze symbolami Polski
sg orzet biaty, biato-czerwone barwy i ,Mazurek Dabrowskiego”. Akt ten nakazuje otaczanie tych
symboli czcig iszacunkiem iwskazuje, ze pozostaja one pod szczegdlng ochrong prawnag,
przewidziang w odrebnych przepisach.

Ochrona przewidziana dla symboli Polski w ustawie Prawo wtasnosci przemystowej znajduje
swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w przepisie art. 129 ust. 1 pkt 9 pwp, ktory to przepis
nie zezwala na udzielanie praw ochronnych na oznaczenia zawierajgce takie symbole. Niemniej
mozliwe jest teoretycznie przezwyciezenie takiej przeszkody, w przypadku wykazania sie przez
zgtaszajgcego zezwoleniem wiasciwego organu na uzywanie oznaczenia w obrocie. Nalezy jednak
mie¢ na wzgledzie, ze kazdy znak towarowy musi spetnia¢ wszystkie przestanki ustawowe, a zatem
rowniez okreslone wart. 129' ust. 1 pkt 8 pwp. Niejest zatem mozliwe uzyskanie prawa
ochronnego na znak towarowy zawierajgcy symbole panstwowe, w sytuacji gdy uzywanie takiego
oznaczenia mogtoby obrazac¢ uczucia patriotyczne badz tradycje narodows.

W odniesieniu do elementéw o charakterze patriotycznym, majgcych wysokg wartosc
symboliczng, jako szczegdlny przyktad ochrony mozna wskaza¢ ochrone przyznang specjalng
ustawg z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczacej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1062).

Przyktadowa wizualizacja Znaku Polski Walczqgcej zaczerpnieta ze strony internetowej
www. wikipedia.pl!
Akt ten wskazuje, ze Znakiem Polski Walczacej jest symbol w ksztatcie kotwicy sktadajgcej sie
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z pofaczonych ze soba liter ,,P” i, W”, w taki sposdb, ze litera ,P” umieszczona jest nad Srodkiem
litery ,W”. Wymieniona ustawa okresla, ze Znak Polski Walczacej, bedacy symbolem walki
polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas Il wojny $wiatowej, stanowi dobro
ogodlnonarodowe i podlega ochronie naleznej historycznej spusciznie Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa wskazuje, Zze otaczanie Znaku Polski Walczgcej czcig iszacunkiem jest prawem
i obowigzkiem kazdego obywatela Polski.

4. Ocena dopuszczalnosci udzielenia prawa ochronnego

W literaturze dos¢ jednomysinie przyjmuje sie, ze ocena dopuszczalnosci udzielenia prawa
ochronnego na oznaczenia zawierajgce elementy o wysokiej wartosci symbolicznej o charakterze
religijnym, patriotycznym czy kulturowym bedzie w duzej mierze zalezata od rodzaju towaréw, dla
ktorych majg byé uzywane znaki towarowe. Powstanie negatywnych odczu¢ w sferze uczué
religijnych, patriotycznych czy w odniesieniu do tradycji narodowej moze bowiem zaleze¢ od tego,
w relacji do jakich towardw lub ustug oznaczenie bedzie uzywane [zob. E. Nowinska, U. Prominska,
M. du Vall Prawo wtasnosci przemysfowej. Przepisy iomodwienie, Warszawa 2005, str. 206;
K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo wifasnosci
przemystowej, pod red. R.Skubisza, str. 635; P. Kostanski, t. Zelechowski, Prawo wfasnosci
przemystowej, Warszawa 2014, str. 312].

Uzycie tego samego symbolu moze podlega¢ odmiennej ocenie, w zaleznosci od tego,
w odniesieniu do oznaczania jakich towardw lub ustug zgtaszajgcy zamierza go uzywaé. Znak
towarowy zawierajgcy symbol o charakterze religijnym przeznaczony do oznaczania przyktadowo
dewocjonaliéw nie powinien budzi¢ sprzeciwu. Z kolei umieszczanie takiego samego oznaczenia
na produktach takich jak np.: napoje, kubki, gadzety reklamowe moze juz budzi¢ obawe, ze moze
dojs¢é do strywializowania danego symbolu i ze ranga symbolu znajdujgcego sie w znaku ulegnie
obnizeniu.

W literaturze przyjmuje sie, ze ocena dopuszczalnosci udzielenia prawa ochronnego na znaki
towarowe zawierajgce elementy o wysokiej wartosci symbolicznej, okreslone w art. 129 ust. 1
pkt 8 pwp, powinna odbywac¢ sie w oderwaniu od modelu przecietnego odbiorcy towardw i ustug.
Wskazuje sie, ze ocena powinna uwzgledniaé zobiektywizowany model osoby szanujgcej wskazane
w tym przepisie wartosci i uczucia. Podkresla sie, ze te uczucia i warto$ci wymagajg odwotania
do zachowan i postaw ludzkich oderwanych od sytuacji zwigzanych z nabywaniem tak oznaczonych
towarow [zob. K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t.14b, Prawo
wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 635].
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Rozdziat IX. Mylacy charakter znaku towarowego

1. Oznaczenia mylace

Do katalogu bezwzglednych przestanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak
towarowy zalicza sie tzw. znaki mylgce. Przestanki dotyczgce znakéw mylgcych okre$la art. 129
ust. 1 pkt 12 pwp, ktérego szczegdlne rozwiniecie w stosunku do wyrobdéw alkoholowych okresla
art. 129" ust. 2 pwp.

Celem wymienionych przepiséw jest ochrona konsumenta okreslonych towaréw lub ustug
przed wprowadzeniem w bfad ze wzgledu na immanentne cechy danego oznaczenia. Podczas
rozstrzygania o mylacym charakterze oznaczenia konieczne jest zatem odwotfanie sie do rodzaju
towaru lub ustugi, dla ktérych ma by¢ ono stosowane, jak réwniez do postrzegania i rozumienia
danego oznaczenia przez przecietnego odbiorce danych towardw lub ustug. Nalezy przy tym przyjac
zatozenie, ze przecietny konsument jest dostatecznie uwazny i ostrozny, a zatem nie powinien by¢
szczegoblnie podatny na wprowadzenie w bfad.

1.1. Btiad co do wtasciwosci towaru

Przepis art. 129" ust. 1 pkt 12 pwp stanowi, ze ,nie udziela sie praw ochronnych na
oznaczenie, ktére ze swej istoty moze wprowadza¢ odbiorcéw w btad, w szczegdlnosci co do
charakteru, jakosci lub pochodzenia geograficznego towaru”. Ustawodawca w sposdb szczegdlny
zwrdcit uwage na mozliwos$¢ wystgpienia mylgcych wiasciwosci znaku w odniesieniu do charakteru,
jakosci lub pochodzenia geograficznego towaru, okre$lajagc wzajemnie niewykluczajace sie
okolicznosci lub cechy, ktérych moze dotyczy¢ btgd. Katalog przypadkéw wprowadzenia w bfad nie
jest jednak zamkniety, lecz zwraca uwage na najczesciej wystepujace.

Dla oceny mylgcej natury znaku istotna jest nie tylko obiektywnie stwierdzana niezgodnos¢
danych zawartych w znaku zrzeczywistoscig, ale takze subiektywne przekonanie kupujacego
o istnieniu lub braku sugerowanych przez znak cech towaru. Dlatego w przypadku, gdy znak
towarowy wywotuje okreslony przekaz semantyczny, ktéry jest sprzeczny przyktadowo
z charakterem, jakoscig badz pochodzeniem geograficznym towardw, nalezy uzna¢, ze istnieje
ryzyko wprowadzenia konsumenta w btagd z uwagi na mylacy charakter znaku.

Za znaki mylace nalezy uznad takie, ktére sy mylace co do jakichkolwiek cech towardw, ktére
decydujg o ich wiasciwosci, jak rowniez tych, ktére nie sg cechami charakterystycznymi, ale ktdre
moga by¢ wykorzystane dla opisu danego towaru.

Przyktadowo oznaczenia zawierajace lub sktadajace sie z elementdw, ktére wskazujg wprost
lub sugerujg wykonanie towaru ze specjalnego materiatu, takiego jak np. POLSKI GRANIT, mogg by¢
mylace, a nabywca, ktéry decyduje o zakupie na podstawie mylnie sugerowanej w oznaczeniu
cechy sygnowanego nim towaru, moze zosta¢ wprowadzony w btad.

Btad co do wtasciwosci towaru (ustugi), o ktérym stanowi powotany przepis, nalezy rozumiec
jako btad co do jego wtasciwosci fizycznych. Wtasciwosci fizyczne to cechy postrzegalne zmystowo.
Pojecie charakteru towaru nalezy rozumiec¢ natomiast szerzej, a mianowicie mozna je odnies¢ do
cech niezwigzanych zfizycznymi wtasciwosciami towaru, a cech wynikajagcych z postrzegania
danego towaru w obrocie np. jako towaru luksusowego [Por. P. Kostanski, Prawo wtasnosci
przemystowej. Komentarz, Warszawa 2010].

Ocena mylacego charakteru oznaczenia dokonywana jest zawsze przy uwzglednieniu
percepcji irozumienia przecietnego odbiorcy towaréw badz ustug, do ktérych skierowane
sg towary sygnowane okreslonym oznaczeniem. Chodzi o ustalenie czy w odczuciu kupujgcego
oznaczenie natozone na okreslony towar moze samo w sobie, ,ze swej istoty”, by¢é mylgce
w odniesieniu do jakichkolwiek cech czy wtasciwosci tego towaru. Nalezy przy tym zaznaczyé, ze
istotne znaczenie ma réwniez to, w jaki sposéb zostat sformutowany wykaz towardéw (ustug), dla
ktorych znak zostat zgtoszony. W przypadku gdy wykaz towardw jest sformutowany ogdlnie, przy
uzyciu szerokich kategorii towardw, a znak odnosi sie treSciowo badz wizualnie do konkretnego
towaru wystepujgcego w tej kategorii towardw, nalezy przyjaé, ze znak ten nie bedzie wprowadzaé
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konsumentéw w btad. Natomiast w przypadku szczegdtowo okreslonego wykazu towardw (ustug)
rozbieznos¢ miedzy warstwga znaczeniowg znaku a rodzajem oznaczonych nim towardw zwykle
bedzie prowadzi¢ do uznania znaku za mylacy.

Podczas rozstrzygania o mylagcym charakterze oznaczenia konieczne jest zatem
uwzglednienie rodzaju towaru lub ustugi w kontekscie towaréw objetych zgtoszeniem,
z jednoczesnym uwzglednieniem percepcji i rozumienia danego oznaczenia przez przecietnego
odbiorce danych towardéw (ustug).

Podkreslenia jednak wymaga, ze ocena mylagcego charakteru oznaczenia ma obejmowac
samg istote zgtoszonego znaku, a nie warunki rynkowe, w jakich bedzie on uzywany. Sformutowanie
,Ze swej istoty” obliguje do oceny znaku jedynie przez pryzmat jego formy przedstawieniowej, bez
uwzglednienia ewentualnych konsekwencji wynikajgcych z jego uzywania w obrocie [zob. wyrok
WSA z dnia 3 wrzesnia 2008 r., VI SA/WA 491/08].

Ocena mylgcego charakteru oznaczenia obejmuje réwniez sprawdzenie, czy znak, choéby
zawierat prawdziwe dane, moze sktoni¢ kupujacego do btedu w wyborze towaru. Przyjmuje sie, ze
jezeli zachodzi prawdopodobienstwo, ze tres¢ znaku wprowadzi przecietnego odbiorce w btad
co do jakiejkolwiek cechy badZ wtasciwosci sygnowanego nim towaru, to mozna moéwic¢ o znaku
mylgcym.

Ocena mylacego charakteru oznaczenia dotyczy takze uzytej w znaku grafiki, ktéra w wielu
przypadkach moze mie¢ bezposredni bgdz sugestywny charakter w odniesieniu do oznaczonych nig
towardw lub ustug. W tym przypadku nalezy ustali¢, czy zawarta w oznaczeniu prezentacja graficzna
charakteryzuje w jakis sposdb rodzaj lub wtasciwosci oznaczanych nig towardw lub ustug, a jezeli tak,
to czy przekaz, jaki wyraza, moze by¢ nosnikiem mylgcych tresci wzgledem charakteru, rodzaju
badz wtasciwosci tych towardw badz ustug. W orzecznictwie podkresla sie, ze ta grupa oznaczen
powinna zawierac tresci zgodne z zawartos$cig opakowania, a wiec z towarem, ktory zostat wskazany
w wykazie [zob. wyrok WSA z dnia 21 czerwca 2010 r., VI SA/Wa 711/10; podobnie wyrok WSA z dnia
23 kwietnia 2012 r., VI SA/Wa 2032/11 oraz wyrok NSA z dnia 4 lutego 2014 r., Il GSK 1708/12].

1.2. Geograficzne pochodzenie towaru

Zgodnie z art. 129" ust. 1 pkt 12 pwp znaki zawierajgce elementy o charakterze geograficznym
nie sg wytgczone z rejestracji, o ile nie sg mylgce. Mowa tu o sytuacji, gdy oznaczenia odwotujg sie
do rzeczywiscie istniejgcych miejsc geograficznych, zas rodzaj oznaczanych nimi towardw nie budzi
wsrdd odbiorcéw skojarzen z okreslonym pochodzeniem geograficznym. Znaki te powinny by¢
traktowane przez odbiorcéw jako fantazyjne. Nie zawsze bowiem w przypadku rozbieznosci
pomiedzy pochodzeniem danego towaru w znaczeniu geograficznym a geograficznym elementem
znaku bedzie mozna moéwic o oznaczeniu mylgcym.

Innymi stowy w przypadku oznaczen zawierajgcych elementy o charakterze geograficznym
badz elementy sugerujgce to pochodzenie konieczne jest dokonanie oceny, czy w odczuciu
odbiorcy, do ktérego skierowane sgzgtoszone towary, znak ten moze wprowadzaé¢ w btad
co do jego pochodzenia geograficznego.

Nalezy przyja¢, ze o fantazyjnym charakterze nazwy geograficznej zamieszczonej w znaku
mozna moéwié¢ wtedy, gdy nie ma watpliwosci, ze towar oznaczony takg nazwg nie pochodzi
zregionu, na ktéry nazwa ta wskazuje. Dotyczy to oznaczen zawierajgcych rzeczywistg nazwe
geograficzng, natomiast dany obszar geograficzny nie stynie z produkcji towaréw, dla ktdrych znak
ten zostat zgtoszony, np. ATENY dla kostki brukowej, BAHAMA dla wyrobow cukierniczych, JAMAJKA
dla wyrobéw czekoladowych.

Z fantazyjnym charakterem nazwy geograficznej mamy do czynienia takze w przypadku, gdy
na okreslonym obszarze nie jest raczej mozliwe wytwarzanie jakiegokolwiek rodzaju towaru, np.
MOUNT BLANC dla materiatéw budowlanych wykonczeniowych, PACYFIK dla papieroséow, TAJIGA
dla kosmetykow, ANNAPURNA dla poscieli.

Na gruncie omawianego przepisu decydujgce jest zatem ustalenie, czy towary lub ustugi
przeznaczone do oznaczania zgtoszonym znakiem mogtyby, w odczuciu przecietnego odbiorcy,
przynajmniej teoretycznie, pochodzi¢ ztego obszaru wsensie geograficznym. W innych
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przypadkach nalezy uzna¢, ze odniesienie w znaku do nazwy geograficznej ma charakter fantazyjny.

Nalezy takze podkreslié, ze o rzeczywistym pochodzeniu towaru nie bedzie decydowac
siedziba zgfaszajgcego, lecz ocena, czy oznaczenie to w powigzaniu z towarem jest ze swej istoty
mylace [zob. K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo wfasnosci
przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 612—-613].

Przyktadowo takie oznaczenia jak GULIANO CONTI lub FRANCESCA DOBRANI zgtoszone
przez polski podmiot w odniesieniu do ubran badz innych towaréw zwigzanych z modg moga
sugerowa¢ konsumentom, ze towary te zostaty zaprojektowane lub wyprodukowane przez
wioskiego projektanta, co oczywiscie moze nie byé zgodne zprawda, bowiem powyisze
oznaczenia stanowig nazwy, ktére odnoszg sie do postaci fikcyjnych. A zatem taka okolicznosé
sama w sobie nie jest wystarczajgca do zakwestionowania znaku jako mylgcy. W rzeczywistosci
bowiem sg to przyktady oznaczen o charakterze sugestywnym nieposiadajgcych wyraznej
sprzecznosci miedzy wrazeniem konsumenta, jakie wywotuje na nim to oznaczenie, a cechami czy
wiasciwosciami oznaczanych nimi towardw.

Jednoczesnie nalezy pamietaé, ze takze postugiwanie sie prawdziwym oznaczeniem
geograficznym jest ograniczone przepisami prawa. Zgodnie z art. 129* ust. 4 nie udziela sie prawa
ochronnego na znak towarowy wytgczony z rejestracji na podstawie przepiséw prawa krajowego,
prawa Unii Europejskiej lub umowy miedzynarodowej przewidujgcych ochrone oznaczenia
geograficznego, nazwy pochodzenia, okreslenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej
tradycyjnej specjalnosci, w zakresie w nich przewidzianych.

2. Oznaczenia mylace wyrobow alkoholowych

Przepis art. 129 ust. 2 pwp stanowi, ze ,w odniesieniu do wyrobow alkoholowych kazdy znak
zawierajacy elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu alkoholowego uwaza sie za
znak wprowadzajgcy w btad”.

Norma wyrazona w art. 129" ust. 2 pwp zawiera wyrazny zakaz rejestracji oznaczen mylgcych
w stosunku do wyrobdéw alkoholowych. W tym przypadku zostanie uznane, ze kazdy znak
zawierajacy elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu alkoholowego uwaza sie
za znak wprowadzajacy w btad — znak mylacy.

W przypadku towardw stanowigcych wyroby alkoholowe przesgdza wiec samo istnienie
w znaku elementéw niezgodnych z pochodzeniem towaru. Pojecie elementy niezgodne zich
pochodzeniem nalezy rozumiec¢ szeroko. O uznaniu oznaczenia za mylgce w tym przypadku bedzie
wiec decydowaé zaréwno rozbieznosé miedzy rzeczywistym miejscem pochodzenia towaru
a oznaczeniem odwotujgcym sie do rzeczywistych miejsc geograficznych, jak i niezgodnos¢ pod
wzgledem umieszczenia wznaku elementéw stosowanych w odniesieniu  do napojow
alkoholowych wytwarzanych w okreslonym regionie geograficznym.

W orzecznictwie podkresla sie bowiem, ze ocena mylgcego charakteru w odniesieniu
do wyrobdéw spirytusowych, co do zasady, nie odnosi sie do samego towaru, ale do mozliwosci
natozenia naten wyréb alkoholowy znaku zawierajgcego elementy stosowane w odniesieniu
do napojéw alkoholowych wytwarzanych w okreslonym regionie geograficznym. Jezeli bowiem
zgtoszony znak zawiera w swej strukturze przedstawieniowe] elementy, ktore okreslajg jego
szczegdlne cechy lub inne specyficzne walory (V.S.0.P. — dtugos¢ okresu lezakowania), a takze
elementy wskazujgce na okreslone pochodzenie geograficzne (NAPOLEON — marka koniaku
wytwarzanego w regionie Charentes) wowczas, zgodnie z literalnym brzmieniem omawianego
przepisu, nalezy w kazdym przypadku uzna¢ o mylgcym charakterze takiego oznaczenia [zob.
wyrok WSA z dnia 21 grudnia 2006 r., VI SA/Wa 1881/06]. W $wietle tego przepisu kazdy znak
towarowy nieodpowiadajgcy geograficznie pochodzeniu towaru, jezeli miatby byé uzywany
do napojéw alkoholowych, stanowi bezwzgledng przeszkode udzielenia prawa ochronnego, jako
ze znak ten zawiera dane niezgodne z prawda. Te niezgodnos$¢ z prawdg mozna réwniez rozumiec
jako przekazywanie fatszywej informacji co do pochodzenia towaru z okreslonego miejsca [zob.
wyrok NSA z dnia 6 pazdziernika 2009 r., Il GSK 111/09].
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Urzad zwraca przy tym uwage, ze omawiany przepis postuguje sie pojeciem ,wyroby
alkoholowe”, ktéry w kontekscie art. 129! ust. 2 pwp nalezy interpretowac szeroko, zgodnie z jego
powszechnym rozumieniem, jako kazdy alkohol, wtym réwniez piwo. Zakaz postugiwania sie
niezgodnym z rzeczywistym oznaczeniem geograficznym nalezy odnosi¢ do wszelkich wyroboéw
alkoholowych, czyli wyrobdw spirytusowych, wina oraz piwa.

2.1 Oznaczenia homonimiczne

Ws<réd oznaczenn o charakterze mylgcym w odniesieniu do pochodzenia geograficznego
miejsce szczegdlne przypisuje sie oznaczeniom zawierajgcym elementy geograficzne prawdziwe
w sensie dostownym, lecz zuwagi nazbiezno$¢ zoznaczeniami geograficznymi styngcymi
z pochodzenia  okreslonych  towarédw mogg one wprowadzaé odbiorcéw w btad
co do ich rzeczywistego pochodzenia. Sg to nazwy homonimiczne mogace prowadzi¢ do btednego
przekonania konsumenta, ze oznaczane tg nazwa produkty pochodza z innego, styngcego z danych
wyrobow terenu. Ztego powodu w przypadku oznaczedn homonimicznych zgodnosc
co do pochodzenia w sensie geograficznym nie stanowi w kazdym przypadku kryterium
przesadzajgcego o uzyskaniu ochrony. W takim przypadku istotnym jest ustalenie, jak takie
oznaczenie odbierane bedzie w obrocie.

Wyjatkiem jest mozliwo$¢ uzyskania ochrony na homonimiczne oznaczenia geograficzne,
wyltacznie w zakresie wina ipiwa, oile oznaczenia te bedy sie od siebie réznié. Stosowanie
zarejestrowanej nazwy homonimicznej uwarunkowane jest zatem istnieniem w praktyce
wystarczajgcego rozréznienia miedzy pdiniej rejestrowang nazwg homonimiczng anazwa
juz zamieszczong  w rejestrze, z uwzglednieniem  koniecznosci réwnego  traktowania
zainteresowanych producentdéw i unikania wprowadzania konsumenta w bfad.

3. Podsumowanie

Nalezy zauwazy¢, ze zarzut mylacego charakteru oznaczenia dotyczy w zasadzie wytacznie
oznaczen zawierajgcych w swej tresci elementy informacyjne odnoszgce sie do rodzaju, wtasciwosci
lub szczegdlnych cech towardw, np. midd pszczeli, maka pszenna, cukier trzcinowy. Chodzi bowiem
o ustalenie relacji, jaka istnieje pomiedzy warstwg znaczeniowg danego oznaczenia a cechami
towaru, na ktédrym dane oznaczenie ma by¢ umieszczone. W konsekwencji zarzut mylgcego
charakteru oznaczenia moze dotyczy¢ jedynie tych oznaczen, ktére zawierajg w swej tresci element
informacyjny odnoszacy sie do cech towaru, co powoduje, ze mylgcy charakter majg tez czesto znaki
opisowe. Mylacy charakter nie dotyczy natomiast oznaczen stricte fantazyjnych.
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Rozdziat X. Znaki towarowe zawierajgce nazwe odmiany roslin

Zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 13 pwp nie udziela sie prawa ochronnego na oznaczenie, ktére
stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwe odmiany roslin zarejestrowang
z wczesniejszym pierwszenistwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepiséw prawa
Unii Europejskiej albo wigzgcej Rzeczpospolitg Polska umowy miedzynarodowej, przewidujgcych
ochrone praw do odmiany roslin, i odnosi sie do odmian roslin tego samego gatunku lub gatunkéw
Scisle spokrewnionych.

Rozpatrujac zgtoszenie znaku towarowego zawierajgcego nazwe odmiany roslin, Urzad bierze
pod uwage normy prawa krajowego, unijnego i miedzynarodowego, w szczegdélnosci Konwencji
UPOV.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. Konwencji UPOV ,,Odmiana powinna zosta¢ oznaczona przez
nadanie jej nazwy, ktéra bedzie stanowié jej nazwe rodzajowg”.

Konwencja UPOV w art. 20 ust. 7 naktada réwniez obowigzek uzywania nazwy odmiany dla
kazdego podmiotu wystawiajgcego na sprzedaz lub wprowadzajgcego na rynek materiat siewny
odmiany.

Tym samym, zapis Konwencji UPOV przesgdza o rodzajowym charakterze nazwy odmiany
roslin — nazwa bezposrednio opisuje rodzaj odmiany, umozliwiajac jej identyfikacje.

Ponadto art. 20 ust. 1 pkt b Konwencji UPOV naktada na strony Konwencji obowigzek
dopilnowania, aby zadne prawa do nazwy zarejestrowanej jako nazwa odmiany nie ograniczaty
swobodnego postugiwania sie nazwg odmiany, nawet po wygasnieciu prawa hodowcy.

Obowigzujaca ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. [t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 568],
w zakresie nazewnictwa odmian roslin wprost odwotuje sie do wymagarn Rozporzadzenia 2100/94
oraz do Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiajgcego reguty
wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunkdw roslin rolniczych i warzywnych
(art. 6 ust. 1 pkt 2). Wskazane Rozporzadzenie 2100/94 w art. 17 dotyczagcym uzywania nazwy
odmian naktada na kazdego obowigzek postugiwania sie nazwg odmiany w obrocie gospodarczym
sktadnikami odmiany roslin. Podobnie polska ustawa o ochronie prawnej odmian roslin z dnia
26 czerwca 2003 r. (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 432) naktada obowigzek postugiwania sie nazwag
odmiany roslin (art. 9 ust. 4). Ponadto nazwa odmiany roslin jest chroniona wytgcznym prawem
hodowcy na podstawie przepisow Rozporzadzenia 2100/94 oraz ustawy o ochronie prawnej
odmian roslin z dnia 26 czerwca 2003 r.

Z uwagi na przepis art. 129! ust. 1 pkt 13 pwp Urzad odmdwi udzielenia prawa ochronnego
na kazdy znak towarowy stanowigcy lub odtwarzajacy w swoich zasadniczych elementach nazwe
odmiany roslin, niezaleznie od tego, kto bedzie podmiotem zgtaszajgcym — hodowca uprawniony
z wyfacznego prawa do odmiany czy tez osoba trzecia. Odmowa bedzie co do zasady dotyczyta
towarow zgtoszonych w kl. 31 klasyfikacji nicejskiej — odmian roslin tego samego lub Scisle
spokrewnionego gatunku, w szczegdlnosci materiatu siewnego, szkétkarskiego, nasadzeniowego
i rozmnozeniowego.

W orzeczeniu Sadu UE z dnia 18 czerwca 2019 r. W sprawie T-569/18 Kordes’ Rose Monique
wskazano, ze termin ,zasadniczy element” nie jest definiowany ustawowo. Wazne jest jednak
dokonanie wyktadni przepisu ograniczajgcego rejestracje nazw odmian roslin w swietle jego celu,
jakim jest zapewnienie swobodnego dysponowania nazwami odmian. W przypadku znaku
towarowego sktadajgcego sie z kilku elementéw stownych, z ktérych jeden stanowi nazwe odmiany,
nalezy wzigé pod uwage wymaog dostepnosci nazw odmian. Dlatego wazne jest ustalenie, czy
rejestracja zgtoszonego znaku towarowego zaktdca swobodne korzystanie z nazwy odmiany
zawartej w tym znaku. Jezeli z analizy ztozonego zgtoszonego znaku towarowego wynika, ze jego
zasadnicza funkcja nie jest oparta na nazwie odmiany, ale na innych elementach znaku
towarowego, zachowany jest wymog dostepnosci nazw odmian i jego rejestracja jest dopuszczalna.
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W celu ustalenia powyzszego Sad wskazat, ze nalezy odwotaé sie w szczegdlnosci do takich
kryteriow jak:

— charakter odrdzniajgcy innych elementdw,

— przesfanie, jakie niesie ze sobg zgtoszony znak towarowy jako catos¢,

— wizualna dominacja réznych elementdéw (ze wzgledu na ich wielkos$¢ i pozycje lub liczbe

elementéw tworzacych znak).

Zgodnie z tymi kryteriami nazwa odmiany nie stanowi ,,zasadniczego elementu” zgtoszonego
znaku towarowego, jezeli pierwotna podstawowa funkcja tego znaku opiera sie na innych
elementach, ktére go tworza, tak wiec oznaczenie tej odmiany zostaje zredukowane w zgtoszonym
znaku do czysto rodzajowego wskazania zawartego wtym znaku wytgcznie w celach
informacyjnych.

Takze postanowienia normy art. 20 ust. 8 Konwencji UPOV nie wykluczajg stosowania znaku
towarowego wraz z nazwg odmiany, ale stawiajg warunek tatwej rozpoznawalnosci nazwy odmiany
w takim oznaczeniu: ,Jesli odmiana jest wystawiana na sprzedaz lub wprowadzana na rynek,
mozliwe jest powigzanie zarejestrowanej nazwy odmiany ze znakiem towarowym, nazwga handlowa
lub innym podobnym oznaczeniem. Jesli dojdzie do takiego powigzania, nazwa musi by¢ tatwo
rozpoznawalna”.

Ponadto Urzad moze odméwié udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie, ktdrego
elementem jest nazwa odmiany roslin, z powodu braku jego zdolnosci odrézniajgcej, takze
w stosunku do innych towardw czy tez ustug niz te z kl. 31 klasyfikacji nicejskiej, na podstawie art.
129 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 pwp. Bedzie tak w przypadku, gdy oznaczenie zgtoszone jako znak towarowy
sktada sie z nazwy odmiany rodlin i pozbawione jest innych elementéw wyrdzniajacych znak
w obrocie handlowym, a przeznaczone jest do oznaczania towardw majgcych pochodzenie
roslinne.

Przyktad

Chroniona jest nazwa odmiany jabtoni domowej, a znak towarowy zostat zgtoszony do
oznaczania nastepujgcych towardw i ustug: przekaski na bazie owocéw (kl. 29), soki owocowe
(kl. 32), cydr (kl. 33), sadownictwo (kl. 44).

Urzad uznaje takie oznaczenie za opisowe w rozumieniu art. 129! ust. 1 pkt 3 pwp jako
wskazujgce wytgcznie na sktad rodzajowy towarédw — odmiane roslin, na bazie ktdrej zostaty one
wytworzone. Z kolei w przypadku sadownictwa nazwa odmiany informuje, Zze przedsiebiorca
zajmuje sie uprawg danej odmiany roslin. Tym samym zgloszone oznaczenie jest réwniez
niedystynktywne, w rozumieniu art. 129! ust. 1 pkt 2 pwp — nie bedzie postrzegane jako znak
towarowy, awiec jako oznaczenie identyfikujgce komercyjne Zrédto pochodzenia towardw.
Ta sama prawna podstawa odmowy bedzie dotyczyta nazw odmian roslin, ktdre nie sg chronione
wytgcznym prawem hodowcy, ale zostaty wpisane do krajowych rejestréow odmian roslin jako
dopuszczone prawnie do obrotu.

Oznaczenia sktadajace sie wytgcznie z nazwy odmiany roslin nie mogg by¢ bowiem
zmonopolizowane poprzez uzyskanie prawa wytgcznego na znak towarowy, poniewaz szczegélne
przepisy prawne zobowigzujg doich uzywania wszystkie podmioty uczestniczagce w obrocie
gospodarczym [zob. art. 126 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o nasiennictwie].

Nalezy wiec pamieta¢, ze nazwa odmiany inkorporowana winnych niz zasadnicze
elementach znaku pozostaje nazwg rodzajowg dla okreslonych roslin, a wiec uprawniony ze znaku
towarowego nie ma mozliwosci egzekwowania swoich praw w stosunku do podmiotéw trzecich
zobligowanych na podstawie innych przepiséw do stosowania w okreslonych okolicznosciach
nazwy odmiany jako takiej.

Dla nazw odmian roslin wskazujgcych na wtasciwosé towardw czy tez ustug (np. ich rodzaj,
sktad) ma bowiem zastosowanie norma art. 156 ust. 1 pkt 2 pwp: ,Prawo ochronne na znak
towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania uzywania w obrocie przez inne osoby (...)
oznaczen, ktore nie majg odrézniajgcego charakteru lub ktére dotyczg rodzaju (...) lub innych
wtasciwosci towaréw”.

76



Urzad jednoczesnie podkresla, ze powyiszy przykfad ilustruje jedynie ograniczenia
w wykonywaniu prawa ochronnego naznaku towarowym inkorporujgcym nazwe odmiany,
zastrzegajac, iz uprawniony ze znaku towarowego moze na podstawie innych przepiséw unijnych
badz krajowych, w szczegdlnosci jako uprawniony z prawa wytacznego do odmiany, egzekwowaé
swoje dodatkowe uprawnienia w okreslonej sytuacji prawnej. Jak juz wczesniej wskazano, odmiany
roslin mogg bowiem by¢ chronione wyfagcznym prawem hodowcy, a takze moga by¢ wpisane
do krajowych rejestréw odmian (réwniez jako odmiany amatorskie i regionalne).
Znaczenie majg tu normy Rozporzadzenia 2100/94, atakze polska ustawa o nasiennictwie
z dnia 9 listopada 2012 r. | ustawa o ochronie prawnej odmian roslin z dnia 26 czerwca 2003 r.
Przyktady znakéw towarowych zawierajgcych nazwy odmian roslin, na ktére Urzagd odmowit
udzielenia prawa ochronnego
RADIUS — przeznaczony do oznaczania towardw z kl. 31 (Z2.381664);
BAMAR — przeznaczony do oznaczania towardéw z kl. 31 (Z.381665).

77



CZESC Ii

PODSTAWY SPRZECIWU
NA PODSTAWIE ART. 132! PWP
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WYKAZ SKROTOW

Dyrektywa 2015/2436

ETS
EUIPO (d. OHIM)
kc

Klasyfikacja nicejska

Konwencja paryska

KO UP

NSA
pr. aut.

pwp

Rozporzadzenie 2017/1001

Rozporzadzenie

SA

SN

SUE

SPI

TSUE

Traktat singapurski

TRIPS

Urzad
WIPO
WSA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436
z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakdéw towarowych
(Dz. Urz. UE L Nr 336)

Europejski  Trybunat  Sprawiedliwosci
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej)

Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej z siedzibg
w Alicante

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875)

Miedzynarodowa klasyfikacja towardw i ustug dla celéw rejestracji
znakdw, ustanowiona na mocy Porozumienia nicejskiego podpisanego
w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia
14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego
dnia 28 wrzes$nia 1979r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583)

Konwencja paryska o ochronie wtasnosci przemystowej z dnia
20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r.,
w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada
1925r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia
31 pazdziernika 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. — Akt
sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. 21975 r. Nr 9, poz. 51)
Komisja Odwotfawcza przy Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej

Naczelny Sad Administracyjny

Ustawa z dnia 4 lutego 1996 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej
(Dz. U. z2020r. poz. 286, 288, 1086)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001
zdnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz. Urz. UE L Nr 154)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgtoszen znakdéw towarowych z dnia 8 grudnia 2016 r.
(Dz. U.z2016 . poz. 2053)

Sad Apelacyjny

Sad Najwyiszy

Sad Unii Europejskiej

Sad Pierwszej Instancji (obecnie Sad Unii Europejskiej)

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej

Traktat singapurski o prawie znakéw towarowych z dnia 27 marca
2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 100, poz. 838)

Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektdw Praw Wiasnosci
Intelektualnej — zatgcznik do Porozumienia w sprawie utworzenia
Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) — Obwieszczenie Ministra
Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji
zatacznikéw do  Porozumienia ustanawiajacego  Swiatowa
Organizacje Handlu (WTO) (Dz. U. z 1996 r. Nr 32 poz. 143)

Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Swiatowa Organizacja Wiasnosci Intelektualnej

Wojewaddzki Sad Administracyjny

(obecnie  Trybunat
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Wstep

Warunkiem udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest posiadanie przez niego
zdolnosci rejestracyjnej, ktéra w konkretnym przypadku oznacza, ze nie wystepujg przeszkody
udzielenia prawa ochronnego.

Badanie zdolnosci rejestracyjnej znaku towarowego ex officio jest ograniczone wytgcznie do
przestanek bezwzglednych. Natomiast, zgodnie z przepisami, przestanki wzgledne mogg stanowic
podstawe wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia znaku towarowego. Art. 132! pwp stanowi
bowiem, ze po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela sie prawa ochronnego na
znak towarowy:

1. ktérego uzywanie narusza prawa osobiste lub majgtkowe oséb trzecich;

2. identyczny ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego
z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla identycznych towaréw;

3. identyczny lub podobny do znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego

z wczesdniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla towardw identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btad, ktére obejmuje, w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku zgtoszonego ze znakiem wczes$niejszym;

4, identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono
prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek
towarow, jezeli uzywanie zgtoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogtoby przyniesc
zgtaszajgcemu nienalezng korzysc lub by¢ szkodliwe dla odrdzniajagcego charakteru badZz renomy
znaku wczesniejszego;

5. identyczny lub podobny do znaku towarowego, ktéry przed datg, wedtug ktérej
oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania prawa ochronnego byt w Rzeczypospolitej Polskiej
powszechnie znany i uzywany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towardow
identycznych lub podobnych pochodzacych od innej osoby, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcéw w btgd, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku zgtoszonego ze
znakiem powszechnie znanym;

6. jezeli na podstawie przepisow prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej
przewidujgcych ochrone oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia osoba uprawniona do
wykonywania praw wynikajacych z wczesdniejszego ich zgtoszenia, oile to oznaczenie lub nazwa
zostanie zarejestrowane, moze zakazaé uzywania pdzniejszego znaku towarowego.
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ROZDZIAL I. Naruszenie praw osobistych lub majatkowych osdb
trzecich — art. 132! ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wtasnosci
przemystowe;j

1. Wstep

Zgodnie z art. 132* ust. 1 pkt 1 pwp ,po rozpatrzeniu sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 15262
ust. 1 pwp lub art. 152%7 ust. 1 pwp, uznanego za zasadny nie udziela sie prawa ochronnego na znak
towarowy, ktérego uzywanie narusza prawa osobiste lub majgtkowe oséb trzecich”.

Urzad jest uprawniony do rozstrzygania kwestii dotyczacych naruszenia praw majgtkowych
lub osobistych osdb trzecich. Wojewddzki Sgd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia
27 listopada 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1388/07, stwierdzit, ze ,Urzad Patentowy RP posiada
wytaczng kognicje w sprawach decyzji w zakresie rejestrowalnosci znaku towarowego, jak
i przeszkdd w rejestracji okreslonego znaku oraz posiada uprawnienia do samodzielnego ustalenia
faktéw i dokonania prawnej oceny zebranego materiatu dowodowego, w tym do ustalenia, czy znak
towarowy narusza prawa osobiste lub majgtkowe”.

W tym zakresie ocenie Urzedu podlega scisle zakreslona kwestia uzywania znaku
towarowego, w sposéb ktdry narusza prawa osobiste lub majgtkowe oséb trzecich.

W zakresie uzywania znaku nalezy zwrdci¢ uwage na norme art. 153 pwp, zgodnie z ktéra:
»Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa sie prawo wytgcznego uzywania
znaku w sposdb zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”. Z kolei
art. 154 pwp doprecyzowuje, ze ,Uzywanie znaku towarowego polega w szczegdlnosci na:
1) umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach,
oferowaniu i wprowadzaniu tych towardw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu
w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym
znakiem; 2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do
obrotu lub zwigzanych ze swiadczeniem ustug; 3) postugiwaniu sie nim w celu reklamy”.

Nalezy pamietac, ze ,Kwalifikacja naruszenia praw majgtkowych z art. 132 ust. 1 pkt 1 pwp,
analogicznie do praw osobistych, jest przeprowadzona na podstawie przepisdw regulujacych
wczesniejsze prawo podmiotowe. Naruszenie wystepuje wtedy, gdy s spetnione w Swietle tych
przepisdw wszystkie przestanki bezprawnej ingerencji we wczesniejsze prawo podmiotowe” [por.
Komentarz do art. 1321 ust. 1 pkt 1 [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci
przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017].

Ocena naruszenia praw podmiotowych — osobistych, czy tez majatkowych, przez organ
administracyjny w postepowaniu administracyjnym jest sytuacjg szczegdlng. Prowadzona jest ona
przede wszystkim w wypadku, gdy strona wnoszgca sprzeciw nie przedstawia wyroku sadu
powszechnego stwierdzajgcego naruszenie. Postepowanie cywilne umozliwia bowiem dochodzenie
ochrony praw w szerszym zakresie z uwzglednieniem takze postepowania dowodowego.

Podczas sktadania podania o udzielenie prawa ochronnego naznak towarowy
nie jest wymagane od zgtaszajgcego wykazanie sie tytutem prawnym do zgtoszenia znaku na swoj3
rzecz. Zaktada sie dobrg wiare zgtaszajacego, co oznacza, ze przyjmuje sie, iz przystuguje mu
uprawnienie do tego znaku [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2007 r., VI SA/Wa
978/07; M. Andrzejewski, P. Kostariski, Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2010].

Tym samym strona wnoszaca sprzeciw powinna przedstawi¢ materiat dowodowy
pozwalajgcy w sposéb jednoznaczny ustali¢ istnienie prawa podmiotowego ijego naruszenie
(zagrozenie naruszeniem) przez zgtoszenie znaku towarowego z zamiarem jego uzywania.

Przyktadowo ustalenie ingerencji w dobra osobiste wnoszgcego sprzeciw warunkowane jest
zidentyfikowaniem takiego dobra przez podmiot domagajacy sie ochrony. Urzad Patentowy jako
organ administracyjny ,nie poszukuje” bowiem mozliwych obszaréw naruszen i nie antycypuje
zakresu tego naruszenia czy tez zagrozenia w tym wzgledzie. Inaczej méwigc, to do wnoszacego
sprzeciw nalezy zindywidualizowanie ijednoznaczne wskazanie dobra osobistego, ktére jest
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przedmiotem naruszen zwigzanych ze zgtoszeniem znaku towarowego — Urzad nie moze w tym
zakresie poszukiwaé potencjalnie naruszonych doébr ipraw na dobrach osobistych, ani tez
domniemywac zakresu ich naruszenia.

Spetnienie ustawowych warunkéw odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
zgodnie z trescig art. 132 ust. 1 pkt 1 pwp jest oceniane przez Urzad z perspektywy daty zgtoszenia
znaku towarowego. Zagadnienia zwigzane zkwestiami podmiotowymi iprzedmiotowymi
wigzacymi sie z prawem zgtoszonym do ochrony, a w szczegdlnosci takie, czy zgtaszajgcemu
w ogdle przystuguje prawo do zgtoszonego znaku, nalezy oceniaé wedtug daty zgtoszenia znaku
towarowego [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 r., VI SA/Wa 1388/07,
potwierdzony przez wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2010 r., Il GSK 344/09]. Zastosowanie znajduje
tutaj tzw. zasada priorytetu, zgodnie z ktérg w przypadku kolizji miedzy prawem osobistym i/lub
majatkowym a znakiem towarowym priorytet przyznaje sie prawu powstatemu wczesniej. Jednakze
samo pierwszenstwo w prawie moze okazac sie niewystarczajace do stwierdzenia jego naruszenia —
przyktadowo prawo do firmy funkcjonalnie moze dotyczy¢ innego rynku niz rynek towardw, dla
ktorych zgtaszany jest znak towarowy.

Nalezy zauwazy¢, ze naruszenie praw osobistych lub majatkowych oséb trzecich ma
charakter obiektywny wtym sensie, ze jest niezalezne od wiedzy zgtaszajagcego w momencie
sktadania wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy o tym, ze prawa osdéb trzecich
sg naruszane [zob. wyrok NSA z dnia 30 marca 2006 r., Il GSK 9/06].

Zgodnie z trescig art. 133 pwp ,Jezeli uprawniony do wczesniejszego znaku towarowego lub
uprawniony zwczesniejszego prawa osobistego lub majatkowego wyrazi pisemng zgode
na udzielenie prawa ochronnego na pézniejszy znak towarowy sprzeciw, o ktérym mowa w art. 15252
ust. 1 lub art. 1527 ust. 1, podlega oddaleniu”. W zwigzku z powyzszym w przypadku nadestania
pisemnej zgody dochodzi do usuniecia bezprawnosci naruszenia art. 132! ust. 1 pkt 1 pwp.

Okolicznosciami wytgczajgcymi bezprawnosé naruszenia mogg byé rowniez dziatanie
w ramach porzadku prawnego czy tez wykonywanie wiasnego prawa podmiotowego.

Przepis art. 132! ust. 1 pkt 1 pwp nie wymienia wprost, jakie kategorie praw podmiotowych
moga stanowi¢ przeszkode w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy. Kategoriami praw
osobistych i majatkowych, ktére mogg zosta¢ naruszone przez uzywanie znaku towarowego,
sg przede wszystkim:

— prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu,

— prawo do wizerunku,

— prawo do firmy,

— prawo z rejestracji wzoru przemystowego,

— prawo do nazwy zespotu muzycznego,

— autorskie prawa osobiste i majgtkowe.

2. Prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu

Nazwisko jest oznaczeniem osoby fizycznej, symbolem iemanacjg jejtozsamosci [zob.
G. Tylec Imie i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Lublin 2013].
Nazwisko, jako dobro osobiste w rozumieniu art. 23 kc, moze stanowic jednoczesnie znak towarowy
[zob. wyrok NSA z dnia 20 wrzesnia 2006 r., Il GSK 115/06)].

W razie kolizji zgtoszonego lub zarejestrowanego znaku towarowego zawierajgcego nazwisko
z prawem podmiotowym do nazwiska osoba, ktorej dobro osobiste (prawo do nazwiska) zostato
naruszone, moze zada zaprzestania dziatan naruszajacych jej prawa badz uniemozliwienia
rejestracji przed Urzedem Patentowym RP, co nie wyfgcza roszczenia o ochrone débr z art. 23
i 24 kc [zob. wyrok SN z dnia 17 marca 1988 r., IV CR 60/88].

Nalezy przy tym pamieta¢, iz fundamentalng cecha praw osobistych jest to, ze sg one Scisle
zwigzane z podmiotem — zasadniczo razem z nim powstajg i wygasajg. Tym samym ochrony dobra
osobistego w postaci nazwiska moze domagac sie tylko osoba, ktéra dysponuje wtasnym prawem
podmiotowym do tego nazwiska.
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Sam fakt, ze znak towarowy zawiera nazwisko bedgce jednoczesnie nazwiskiem innej osoby,
nie oznacza automatycznie, ze mamy do czynienia z naruszeniem praw osobistych. W obliczu
niezliczonej ilosci nazwisk mozna hipotetycznie przypuszczaé, ze niemal kazdy zgtoszony znak
towarowy moze by¢ jednoczesnie czyim$ nazwiskiem. Z naruszeniem prawa osobistego w postaci
prawa do nazwiska mamy do czynienia w sytuacji, gdy zgtoszony znak towarowy zawierajgcy
nazwisko moze wywota¢ u odbiorcéw skojarzenie konkretnej osoby ze znakiem towarowym,
w ktérym wystepuje to nazwisko. Dzieje sie tak najczesSciej, gdy oprécz nazwiska wykorzystano
takze imie osoby go noszace;j.

Kazda z takich sytuacji wymaga odrebnej analizy — moga bowiem zachodzi¢ okolicznosci
wyltaczajgce bezprawnos¢ naruszenia (wtasne prawo podmiotowe zgtaszajgcego do nazwiska).
Konieczne moze by¢ wiec w tych wypadkach rozstrzygniecie kolizji praw podmiotowych. Brak
naruszenia prawa podmiotowego nie oznacza przy tym, ze po uwzglednieniu innych okolicznosci
nie zaistnieje przestanka zgtoszenia w ztej wierze znaku towarowego (zob. orzeczenie SUE
w sprawach T-795/17 NEYMAR iT-3/18, T-4/18 ANN TAYLOR). Jest ona jednak badana
w postepowaniu zgtoszeniowym — nie jest podstawg sprzeciwu.

W orzeczeniach zdnia 13 maja i10 czerwca 1937 r. Wydziat Odwotawczy stwierdzit,
ze do naruszenia praw osobistych moze dojs¢ w przypadku, gdy nazwisko zostanie uzyte w znaku
towarowym w celu nadania mu sity atrakcyjnej i jednoczesnie jest ono nazwiskiem $cisle okreslonej
osoby. Sytuacja taka nie ma jednak miejsca w przypadku postuzenia sie nazwiskiem rodu wygastego
albo tez nazwiskiem osoby, ktéra nie stata sie powszechnie znana ogdtowi spoteczerstwa [zob.
orzeczenia Wydziatu Odwotawczego Urzedu z dnia 13 maja i 10 czerwca 1937 r.].

Do naruszenia art. 132! ust. 1 pkt 1 pwp moze doj$¢ rowniez wowczas, gdy zgtaszajacy
Swiadomie zgtasza znak towarowy zawierajgcy cudze nazwisko w celu skorzystania z jego renomy —
wskazania, ze osoba noszgca to nazwisko jest zaangazowana w proces wytwarzania towardow [zob.
J. Mordwitko-Osajda, Znak towarowy. Bezwzgledne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009].
Jednakze zdaniem Grzegorza Tylca o naruszeniu praw autorskich i majgtkowych mozna méwié
jedynie wtedy, gdy umieszczenie w tresci znaku towarowego cudzego nazwiska wyrzadza szkode
osobie, ktéra je nosi [zob. G. Tylec, Imie i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim
prawie cywilnym, Lublin 2013].

Imie, podobnie jak nazwisko, petni role indywidualizacyjng. Zazwyczaj samo imie bez
nazwiska nie jest wystarczajgce do oznaczenia konkretnego cztowieka, dlatego wykorzystanie
imienia w znaku towarowym rzadziej bedzie prowadzito do naruszenia débr osobistych na gruncie
art. 132! ust. 1 pkt1l pwp, chyba ze,kontekst ekspozycji znaku towarowego nie pozostawia
watpliwosci, ze chodzi oimie okreslonej osoby”. Tak byto w przypadku zarejestrowania w rok
po smierci Marlene Dietrich na rzecz spétki Lighthouse GmbH znaku towarowego ,,Marlene” [zob.
wyrok Federalnego Trybunatu Sprawiedliwosci w Niemczech z dnia 1 grudnia 1999 r., BGH 1 ZR
49/97, zob. J. Balcarczyk-Myczkowska, Prawo do wizerunku w Republice Federalnej Niemiec, PIPWI
UJ 2005, z. 89].

Pseudonim, jako ,przybrane nazwisko, imie, wybrany znak graficzny itd. uzywany w druku
i w innych wystgpieniach publicznych zamiast nazwiska wtasciwego” [por. Popularna encyklopedia
powszechna, pod red. K. Pastuszczaka, Krakéw 1996], podobnie jak i imie i nazwisko, stanowi dobro
osobiste w rozumieniu art. 23 kc, ktére moze by¢ znakiem towarowym.

Urzad Patentowy decyzjg z dnia 22 czerwca 2011 r. odmoéwit na podstawie art. 131 ust. 1
pkt 1 pwp (obecnie art. 132! ust. 1 pkt 1 pwp) udzielenia prawa ochronnego na stowny znak
towarowy ,DODA ENERGY DRINK”. W uzasadnieniu wskazat, ze zarejestrowanie przedmiotowego
znaku narusza prawa osobiste i majgtkowe polskiej piosenkarki Doroty Rabczewskiej, postugujacej
sie pseudonimem DODA.

3. Prawo do wizerunku

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktéra normuje
problematyke rozpowszechniania wizerunku, nie zawiera definicji legalnej wizerunku. Kodeks
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cywilny, ktéry w art. 23 wymienia prawo do wizerunku jako przyktad dobra osobistego, rowniez
nie definiuje tego pojecia. Zdaniem Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza wizerunek kojarzony
jest najczesciej z ,wygladem cztowieka, z zespotem cech zewnetrznych charakterystycznych dla
danej jednostki, azwtaszcza ztym, codla tego wygladu jest najbardziej wyrdzniajgce — czyli
ztwarzg” [por. J. Barta, R. Markiewicz, Wokdt prawa do wizerunku, ZNUJ PWiOWI 2002, z. 80].
Wizerunek, podobnie jak imie czy nazwisko, moze stanowi¢ znak towarowy — tym samym moze
naruszac cudze prawa osobiste i majgtkowe.

Przykfady

W decyzji z dnia 6 listopada 2002 r. Urzad stwierdzit, ze zgtoszony w celu udzielenia prawa
ochronnego znak towarowy ZAGLOBA narusza prawa osobiste i majgtkowe oséb trzecich. Grafika
znaku przedstawia wizerunek aktora Mieczystawa Pawlikowskiego, odtwdrcy roli ZAGLOBY w filmie
Jerzego Hoffmana pod tytutem ,Potop”.

W decyzji zdnia 26 marca 2012 r. Urzad stwierdzit, ze zgtoszony znak towarowy narusza
prawa osobiste i majgtkowe Stanistawa Tyma. Zgtoszony znak towarowy zawiera element, ktory
jest graficznym odwzorowaniem zdjecia portretowego wykonanego na podstawie kadru
z polskiego filmu fabularnego z 1981 r. pod tytutem ,,Mis” (w rezyserii Stanistawa Barei).

s Sy

4. Prawo do firmy

Zagadnienia zwigzane zfirmg zostaty uregulowane w przepisach art. 43! inast. Kodeksu
cywilnego. Zgodnie z art. 432 § 1 kc przedsiebiorca dziata pod firma.

,Firma jest oznaczeniem, pod ktdrym dziata przedsiebiorca. W obecnym stanie prawnym
firma stanowi wytgcznie oznaczenie przedsiebiorcy (podmiotu). Przepisy Kodeksu cywilnego
wyraznie oddzielajg firme jako oznaczenie przedsiebiorcy od oznaczenia przedsiebiorstwa
W znaczeniu przedmiotowym (zob. art. 438 § 3, art. 55 pkt 1 kc)” [por. Komentarz do art. 432 [w:]
Kodeks Cywilny. Komentarz, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2020].

Konstrukcja oznaczenia w postaci firmy opiera sie na tzw. korpusie firmy — jej zasadniczej
czesci (rdzeniu) oraz dodatkach fakultatywnych. W przypadku osoby fizycznej elementem
obowigzkowym firmy jest jej imie i nazwisko, w przypadku oséb prawnych — nazwa osoby prawnej
oraz okreslenie jej formy prawnej. Firma moze zawierac tez inne, nieobowigzkowe elementy —
w przypadku osoby fizycznej sg to najczesciej okreslenia fantazyjne badz okreslenia opisowe
wskazujgce na branze, w ktérej przedsiebiorca dziata.

Firma moze petnic¢ rézne funkcje: indywidualizujgcg, informacyjng, gwarancyjng, reklamowg
[zob. Funkcja firmy [w:] System prawa handlowego, t. 3, Prawo wtasnosci przemystowej, pod. red.
E. Nowinskiej, K. Szczepanowskiej-Koztowskiej, Warszawa 2015].

W doktrynie przewaza poglad, ze firma jest dobrem o mieszanym charakterze — osobisto-
majatkowym, tak samo mieszany charakter ma prawo do firmy [por. t. Zelechowski, Ochrona
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oznaczen odrdzniajgcych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne,
Warszawa 2019].

Nalezy zwréci¢ uwage, ze ustawodawca odrebnie uregulowat ochrone prawa do firmy w art.
430 kc. Urzad podziela poglad, iz ,Komentowany przepis okresla srodki ochrony bezwzglednego,
skutecznego erga omnes prawa do firmy. Rezim ochrony prawa do firmy jest autonomiczny
i odrebny od rezimu ochrony débr osobistych osdb fizycznych (art. 24 kc) oraz oséb prawnych (art.
43 kc) (...). Oznacza to, ze art. 4319 kc zawierajgcy srodki ochrony prawa do firmy wytgcza stosowanie
art. 24 § 1 kc w odniesieniu do ochrony firmy” [Komentarz do art. 431° [w:] Kodeks Cywilny.
Komentarz, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2020].

Zgodnie zorzecznictwem ,0 naruszeniu prawa do firmy nie moze przesgdzaé¢ samo
zarejestrowanie (nawet pdzniejsze) podobnego do firmy (nazwy) przedsiebiorstwa znaku towarowego.
Bowiem wylgcznosé prawa do firmy (nazwy) nie jest zupetna, a jej granice wyznacza zasieg terytorialny,
przedmiotowy faktycznej dziatalnosci uzywajgacego nazwy. Tylko w tych granicach moze dojs¢ do kolizji
pomiedzy podobnymi: nazwg (firmg) przedsiebiorstwa i zarejestrowanym znakiem towarowym (zob.
m.in. wyroki NSA: z 28 listopada 2018 r., Il GSK 4104/16; z 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt Il GSK 31/06;
z 17 wrzesnia 2008 r., sygn. akt |l GSK 406/08; z 28 pazdziernika 2008 r., sygn. akt Il GSK 400/08;
z 3 kwietnia 2014 r., sygn. akt Il GSK 244/13; z 17 lutego 2015 r., sygn. akt Il GSK 86/14, CBOSA)” [por.
wyrok NSA z dnia 13 listopada 2019 r., Il GSK 2807/17].

,Jak wskazat NSA w wyroku z 26 kwietnia 2006 r., Il GSK 31/06 (OSP 2008, nr 11, poz. 121)
wytgcznos¢ prawa do firmy nie jest zupetna. Jej granice wyznacza zasieg (terytorialny,
przedmiotowy), faktycznej dziatalnosci uzywajgcego nazwy. Ze wzgledu na brak formalnego
ustalenia iograniczenia zakresu terytorialnego tego prawa w rejestrze (np. do terytorium
miejscowosci, wojewddztwa) oraz sformalizowanego zwigzania go zrodzajem dziatalnosci
przedsiebiorcy (wyfacznos¢ w odniesieniu do okreslonej branzy), zakres prawa do firmy jest
dynamiczny — w razie sporu (kolizji), musi kazdorazowo podlega¢ badaniu z uwzglednieniem rynku
(terytorialnego i przedmiotowego), na ktérym przedsiebiorca dziata pod firmg” [por. wyrok Sgdu
Okregowego w todzi z dnia 21 pazdziernika 2006 r., XIll Ga 280/160].

W S$wietle art. 43%° k.c. domniemywa sie, ze dziatanie prowadzgce do zagrozenia lub
naruszenia prawa do firmy jest dziataniem bezprawnym. Jednakze to na domagajgcym sie ochrony
spoczywa ciezar dowodu, zZe jego prawo zostato naruszone (ogélna zasada wynikajgca z art. 6 kc).

,Prawo do firmy jest zagrozone, gdy nieuprawnione korzystanie zniej przez innego
przedsiebiorce prowadzi do nieusprawiedliwionego czerpania zyskdw z naktadédw inwestycyjnych
uprawnionego na reklame albo naraza na szwank renome uprawnionego. Z zagrozeniem, o ktérym
mowa w art. 43'%, musi sie wigzac realne ryzyko naruszenia praw do firmy. Powoda obcigza dowdd,
ze przystuguje mu prawo do firmy i ze jego firma jest realnie zagrozona naruszeniem” [zob. wyrok
Sadu Okregowego w Warszawie zdnia 13 czerwca 2016 r., XXIl GWzt 81/15, icytowane
orzecznictwo i literatura)]. Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt
VII Aga 153/18, zgodzit sie w tym wzgledzie z sgdem okregowym, dodajac, iz w doktrynie prawa
polskiego przewaza poglad, ze rejestracja firmy nie ma charakteru konstytutywnego i nie ksztattuje
prawa wytgcznego. Prawo to powstaje z chwilg rozpoczecia uzywania firmy na danym rynku
w zwigzku z podjeciem dziatalnosci gospodarczej.

Ponadto ,warunkiem zaistnienia aktu naruszenia prawa do firmy jest powstanie
niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad odbiorcéw co do tozsamosci z innym przedsiebiorstwem,
jak rowniez co do zwigzkéw organizacyjnych, gospodarczych iprawnych taczacych obydwa
przedsiebiorstwa. W konsekwencji przedsiebiorca, ktéry domaga sie ochrony swej firmy/nazwy
wchodzgcej w konflikt ze znakiem towarowym, winien wykazaé, ze jego firma/nazwa jest znana
krajowym odbiorcom okreslonych towaréow” [por. Wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2014 r., Il GSK
1584/13]. NSA zgodzit sie w tym wzgledzie ze stanowiskiem Sadu iinstancji, ze podstawowym
kryterium oceny kolizji nazwy iznaku jest faktyczne uzywanie nazwy w obrocie, a nie tylko
spetnienie formalnosci zwigzanych z podjeciem (rozpoczeciem) takiego uzywania, bowiem tylko
woéwczas nazwa rzeczywiscie, a zarazem ciggle i dtugotrwale uzywana w obrocie moze realizowad
funkcje indywidualizujaca.
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Co do zasady w przypadku kolizji miedzy firmg przedsiebiorcy a znakiem towarowym
priorytet przyznaje sie prawu powstatemu wczesniej [zob. wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2002 r.,
I SA 3390/01; wyrok NSA z dnia 3 kwietnia 2014 r., Il GSK 244/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia
17 pazdziernika 2005 r., VI SA/Wa 1008/05].

W zwigzku z powyiszym podmiot domagajacy sie ochrony prawa do firmy w postepowaniu
sprzeciwowym na podstawie art. 132! ust. 1 pkt 1 pwp powinien wykaza¢, ze takie prawo mu
przystuguje (por. regulacja art. 1527 ust. 1 pwp — ,,uprawniony z prawa”), z uwzglednieniem
wczesdniejszego uzywania firmy na rynku w zakresie kolidujagcym z wykazem towardéw i ustug
zgtoszonego znaku towarowego. Przestanki te warunkujg stwierdzenie naruszenia prawa do
firmy (czy tez zagrozenia naruszeniem) poprzez zgtoszenie znaku towarowego, jesli przy tym nie
zachodzg przestanki wytaczajgce bezprawno$é takiego naruszenia.

Podstawe ochrony prawa do firmy, ktéra jeszcze nie jest uzywana, moze w pewnych
sytuacjach stanowic art. 129* ust. 1 pkt 6 pwp — dokonanie zgtoszenia znaku towarowego w ztej
wierze — w tych przypadkach konieczne jest jednak udowodnienie ztej wiary zgtaszajacego.
Ponadto przestanka ta jest badana w postepowaniu zgtoszeniowym, a wiec nie mozna na niej
oprzec sprzeciwu.

5. Prawo z rejestracji wzoru przemystowego

Prawem podmiotowym, ktére na podstawie art. 132! ust. 1 pkt 1 pwp moze zostaé naruszone
przez uzywanie znaku towarowego, jestréwniez prawo zrejestracji wzoru przemystowego.
Uzywanie znaku towarowego moze bowiem wkracza¢ w zakres powstatego wczesniej prawa
z rejestracji wzoru przemystowego, gdyz zaréwno znak towarowy, jak i wzér przemystowy moga
posiadac zdolnos$¢ odrdzniania towaru w obrocie [zob. R. Skubisz [w:] System prawa prywatnego,
t. 14b, Prawo wifasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 749].

Przykfad
BAMmBoOoBOX

Decyzja zdnia 14 sierpnia 2013 r.Urzad odmowit udzielenia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp (obecnie art. 1321 ust. 1
pkt 1 pwp). W uzasadnieniu stwierdzit, ze wzér przemystowy pt. ,,Opakowanie dan typu fast food”
(zob. ilustracja ponizej) zawiera tozsamy ze zgtoszonym znakiem towarowym element graficzny,
w postaci stowno-graficznego logo BAMBOOBOX. Element ten stanowi jedng z cech istotnych
omawianego wzoru przemystowego:

6. Prawo do nazwy zespotu muzycznego

Nazwa zespotu muzycznego stanowi dobro osobiste w rozumieniu art. 23 kc. Sad Apelacyjny
w Katowicach w wyroku z dnia 12 listopada 2012 r., sygn. akt i ACa 566/12, stwierdzit, ze ,nazwa
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zespotu jest rodzajem artystycznego pseudonimu, o ktérym mowa wprost w art. 23 kg, tyle,
Ze przyjetego nie przez jedng osobe, a przez wszystkich cztonkdéw zespotu, zastepczym (w stosunku
do nazwisk) srodkiem identyfikacji w sferze dziatalnosci artystycznej”.

,Nazwa zespotu artystycznego — w braku odmiennej umowy w tym wzgledzie — stanowi
dobro osobiste wszystkich jego cztonkdw, chyba ze badZ wigze sie ona tresciowo z jednym tylko lub
z niektérymi z nich, badz chodzi o zespét utworzony, nazwany i kierowany przez jednego z cztonkéw
w sposéb tak wyrazny i oczywisty, iz uchodzi za zesp6t tej osoby. (...) w wypadku zmian w sktadzie
osobowym zespotu artystycznego, uzywajgcego nazwy stanowigcej dobro osobiste wszystkich jego
cztonkdw, ocena, czy i komu przystuguje prawo uzywania tej nazwy dalej, powinna — w razie sporu
— by¢ dokonana z uwzglednieniem konkretnych okolicznosci, a w szczegdlnosci po rozwazeniu, czy
w wyniku tych zmian pozostaje nadal grupa oséb mogaca kontynuowac prace zespotu w sposoéb nie
odbiegajacy istotnie od stylu i poziomu pracy w poprzednim sktadzie” [zob. wyrok SN z dnia 30 maja
1988 r., i CR 124/88].

Uwzgledniajac powyzej wskazane wzgledy, Urzad Patentowy, na skutek wniesienia przez
uprawnionego do nazwy zespotu muzycznego sprzeciwu uznanego za zasadny, moze odmowic
udzielenia prawa ochronnego naznak towarowy na podstawie art.132! ust.1 pktl pwp.
Przyktadowo decyzjg z dnia 23 kwietnia 2014 r. Urzad odméwit udzielenia prawa ochronnego
na stowny znak towarowy PAKTOFONIKA na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp (obecnie art. 1321
ust. 1 pkt 1 pwp). W uzasadnieniu Urzad wskazat, ze przedmiotowy znak towarowy stanowi nazwe
zespotu hiphopowego, a zgtaszajgcy niebedacy cztonkiem zespotu nie wykazat, ze posiada prawo
do ubiegania sie o uzyskanie prawa ochronnego na takie oznaczenie.

7. Autorskie prawa osobiste i majgtkowe

Pod pojeciem autorskich praw osobistych imajatkowych rozumie sie ogdét praw
przystugujacych twdrcy utworu, zgodnie z trescig ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Za podstawowy cel prawa autorskiego uznaé¢ nalezy ochrone praw
osobistych i majgtkowych do utworu.

Jak podkresla sie w doktrynie, korzystanie zcudzego utworu w charakterze znaku
towarowego wymaga uprzedniego uzyskania odpowiedniego zezwolenia od podmiotu
posiadajgcego prawa majgtkowe do tego utworu, zgodnie zart. 41 pr. aut. Uzyskanie takiego
zezwolenia umozliwia korzystanie zutworu w charakterze znaku towarowego, jak rdéwniez
uzyskanie prawa ochronnego na taki znak [por. J. Bteszyrnska-Wysocka, UZycie utworu w znaku
towarowym jako pole eksploatacji, ,,Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego” 2008, nr 2].

Zgodnie z art. 15217 pwp sprzeciw wobec zgtoszenia znaku towarowego moze wnies¢ tylko
uprawniony z wczesniejszego prawa osobistego lub majatkowego.

Zgodnie z art. 16 pr. aut. ,,Prawa osobiste chronig nieograniczong w czasie i niepodlegajaca
zrzeczeniu sie lub zbyciu wiez twodrcy z utworem, a w szczegdélnosci prawo do: 1) autorstwa utworu;
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostepniania go anonimowo;
3) nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 4) decydowania
o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci; 5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu”.

Jak wynika wprost z tresci przepisu, prawa osobiste twoércy chronig wiez twoércy z utworem i nie
podlegajg zbyciu ani zrzeczeniu sie. Prawa osobiste chronig dobra Scisle zwigzane z autorem dzieta, tym
samym tylko sam autor moze domagac sie ochrony przed bezprawng ingerencjg w chronione dobro.
Autorskie prawo osobiste jako prawo podmiotowe skuteczne erga omnes pozostaje nierozerwalnie
zwigzane z osobg autora utworu. Potwierdza to regulacja art. 78 pr. aut.: ,Twdrca, ktérego autorskie
prawa osobiste zostaty zagrozone cudzym dziataniem (...), moze zgdad (...)".

Odmiennie jest w przypadku autorskich praw majgtkowych. Kardynalne znaczenie w tej
kwestii ma art. 17 pr. aut.: ,Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, twércy przystuguje wytgczne prawo
do korzystania zutworu irozporzadzanie nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do
wynagrodzenia za korzystanie z utworu”. Nastepnie nalezy wskaza¢ regulacje art. 41 pr. aut.:
,1. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej: 1) autorskie prawa majgtkowe mogg przejs¢ na inne osoby
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w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy (...). 2. Umowa o przeniesienie autorskich praw
majgtkowych lub umowa o korzystanie zutworu, zwana dalej «licencjg», obejmuje pola
eksploatacji wyraznie w niej wymienione. (...) 4. Umowa moze dotyczy¢ tylko pdl eksploatacji, ktore
sg znane w chwili jej zawarcia”.

Dlatego tez uprawnionym z wczesniejszym praw majgtkowych, w rozumieniu art. 1527 pwp,
oprécz autora moze by¢ tez podmiot, ktéry skutecznie nabyt autorskie prawa majatkowe do
okreslonego utworu, ale w takim zakresie, w jakim wynika to z umowy.

Tym samym podmiot wnoszacy sprzeciw — domagajacy sie ochrony praw autorskich
majatkowych, jesli sam nie jest autorem utworu, powinien przedstawi¢ dowody na przeniesienie
majatkowych praw autorskich w zakresie, w ktéorym mozliwe jest dochodzenie naruszenia
w przypadku kolizji ze znakiem towarowym.

Konieczne jest podkreslenie, ze aby w ogdle mozina bylo moéwi¢ o naruszeniu praw
autorskich, znak towarowy musi stanowi¢ utwér w rozumieniu ustawy o prawie autorskim oraz
prawach pokrewnych. Zgodnie z trescig art. 1 ust. 1 pr. aut. ,przedmiotem prawa autorskiego
jest kazdy przejaw dziatalnosci twérczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek
postaci, niezaleznie od wartosci, przeznaczenia isposobu wyrazenia”. Moze to by¢ zatem
przyktadowo obraz, melodia, zdjecie fotograficzne, utwér audiowizualny czy literacki. W sytuacji,
gdy dane dobro nie jest utworem i nie korzysta z ochrony prawnoautorskiej, nie mozna uznag,
Ze poprzez zarejestrowanie znaku towarowego zostaty naruszone cudze prawa autorskie, jako
ze prawa takie nikomu nie przystugujg [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2005 r.,
VI SA/Wa 152/04].

,Przyjmuje sie, iz brak indywidualnego charakteru nie pozwala — mimo wszystko —
uznawac pojedyncze dzwieki, pojedyncze stowa czy wyodrebnione kolory za dobra chronione
prawem autorskim, chocby miaty duze znaczenie w prowadzonej kampanii reklamowe] ze
wszystkimi tego konsekwencjami. Nie zmienia tego fakt, iz chodzi np. ostowa nieznane,
neologizmy, o fantazyjne pojecia wymyslane na potrzeby reklamy”. (Komentarz do art. 1 [w:]
System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, pod red. J. Barty, Warszawa 2017)

Tym samym w pierwszej kolejnosci Urzad ustala, czy zgtoszony znak towarowy stanowi
utwor, a wpewnych przypadkach takze, czy takim utworem jest dzieto, ktére zostaje
przeciwstawione znakowi towarowemu (mogg sie one bowiem rdznié).

Co do zasady prawa osobiste i majgtkowe do utworu, objetego ochrong prawnoautorska,
moga zosta¢ naruszone poprzez uzywanie w charakterze znaku towarowego oznaczenia
odpowiadajgcego w catosci lub czesci temu utworowi. W niektérych przypadkach konieczne
jednak bedzie ustalenie relacji zaleznosci, znak towarowy moze bowiem stanowi¢ jedynie utwor
zalezny (opracowanie w rozumieniu art. 2 pr. aut.). Jezeli natomiast zgtoszony znak towarowy jest
tylko utworem inspirowanym, prawa autorskie pozostang w wiekszosci przypadkéw
nienaruszone.

,2Utwory inspirowane powstajg wramach swobodnego uzytkowania cudzych dziet.
Wykorzystanie cudzego pomystu, a nawet imion z cudzego utworu, przy oryginalnej tresci nowego
dzieta, nie stanowi jeszcze opracowania cudzego utworu, ale witasny oryginalny utwdr” (por.
orzeczenie Sgdu Najwyzszego z 16 lutego 1962 r., Il CR 528/71, i powotujgce sie na nie orzeczenie
Sadu Apelacyjnego w Warszawie zdnia 16 kwietnia 2013 r., iACa 1216/12). Ponadto
»wWykorzystanie natomiast cudzego pomystu (...) nie stanowi jeszcze opracowania cudzego utworu”
(orzeczenie Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 pazdziernika 2012 r., V Aca 175/12).

Jest to o tyle istotne, ze w przypadku kolizji znaku towarowego z utworem Urzad nie bada
,fyzyka wprowadzenia w btgd odbiorcow” ani ,podobienstwa oznaczen”, ktére sg przestankami
badania znakéw towarowych w ramach normy art. 132 ust. 1 pkt 2 pwp, ale ocenia naruszenie
utworu przez pryzmat zasad prawa autorskiego, to one bowiem wyznaczajg zakres zastosowania
normy art. 132 ust. 1 pkt 1 pwp w przypadku kolizji zgtoszenia z prawami autorskimi.

Nie jest przy tym wykluczone, iz zgtoszenie znaku towarowego nie narusza co prawda cudzych
praw autorskich, ale zostato dokonane w ztej wierze, z uwagi na relacje, jaka tgczyta zgtaszajgcego
z tworcg dzieta. Dokonanie zgtoszenia w ztej wierze nie jest jednakze podstawg sprzeciwu — norma
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art. 129! ust. 1 pkt 6 badana jest w postepowaniu zgtoszeniowym [zob. czes$¢ i— Bezwzgledne
przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy).

Przyktadem postepowania, w ktérym podstawe decyzji Urzedu o odmowie udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy stanowity autorskie prawa majgtkowe do utworu audiowizualnego,
jest zgtoszenie jako znaku towarowego tytutu cyklu programoéw telewizyjnych ,SENSACIE XX
WIEKU”. Decyzja Urzedu wydana zostata na podstawie wyrokdw Sgdu Apelacyjnego iSadu
Okregowego w Warszawie, w ktérych rozstrzygnieto, komu przystugujg autorskie prawa
majatkowe do tego utworu.

8. Podsumowanie

Whynikajacy zart. 132! ust. 1 pkt1 pwp zakaz udzielenia prawa ochronnego naznak
towarowy powstaje wtedy, gdy zostang spetnione tgcznie trzy przestanki:

— whniesienie sprzeciwu wobec zgtoszonego znaku w terminie 3 miesiecy od daty

ogtoszenia zgtoszonego znaku towarowego w BUP-ie;

— istnienie cudzego prawa osobistego lub majgtkowego;

— mozliwosé naruszenia tego prawa przez uzywanie znaku towarowego
[por. E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo wtasnosci przemystowej, Warszawa 2005,
str. 200-201].

Whnoszacy sprzeciw powinien wiec wykazaé, ze przystuguje mu wczesniejsze prawo osobiste
lub majatkowe — skonkretyzowane — oraz przedstawi¢ materiat dowodowy w zakresie spetnienia
przestanek naruszenia tego prawa (zagrozenie naruszeniem), ktére wynikajg z ustaw bedacych
podstawg ochrony danego prawa podmiotowego.

Tym samym nie jest wystarczajgce dla uzasadnienia sprzeciwu samo ogdlne wskazanie, iz
wnoszgcemu sprzeciw przystuguja prawa osobiste imajgtkowe, ktére zgtoszenie znaku
towarowego w sposob oczywisty narusza.

Urzad Patentowy stoi takze na stanowisku, Zze nazwa przedsiebiorstwa oraz
niezarejestrowany znak towarowy nie sg chronione prawami podmiotowymi, a jako takie nie mogg
stanowi¢ podstawy sprzeciwu. Ich ochrony mozna poszukiwac na podstawie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, w tym zakresie wtasciwosé rzeczowq posiadajg sgdy powszechne.

Stanowisko to znalazto potwierdzenie w orzecznictwie: ,Art. 10 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, nie stanowi podstawy do kreowania praw podmiotowych, osobistych lub
majgtkowych w rozumieniu art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp [obecnie art. 132* ust. 1 pkt. 1 pwp], odnosnie
niezarejestrowanych znakéw towarowych. Samo zatem uzywanie okreslonego oznaczenia
w obrocie nie jest zrédtem nabycia prawa wytacznego do oznaczenia. W tym aspekcie art. 10
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, uzupetnia zatem ochrone zarejestrowanych znakdéw
towarowych, dajgc mozliwos¢ ochrony przed konfuzyjnym przywtaszczeniem znakéw uzywanych
w obrocie, ktére nie zostaty zgtoszone do rejestracji w UP, nie jest to jednak tryb nalezacy do
wilasciwosci UP oraz sadéw administracyjnych” [por. wyrok Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2018 r. VI SA/Wa 2323/17.

Aby uzupetnié rozwazania o naruszeniu praw osobistych i majgtkowych osdb trzecich, nalezy
dodaé, ze zgodnie zart.284 pwp w postepowaniu w sprawach wiasnosci intelektualnej
rozpatrywane sgsprawy o ustalenie prawa do prawa ochronnego naznak towarowy. Zatem
w sytuacji , gdy wydane zostato prawomocne orzeczenie sadu stwierdzajgce naruszenie praw osdb
trzecich, Urzad jest zwigzany takim orzeczeniem przy wydawaniu decyzji w sprawie sprzeciwu
zgtoszonego wobec zgtoszenia znaku towarowego.
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ROZDZIAL Il. Identycznos¢ lub podobienstwo do wczesniejszego
znaku towarowego przeznaczonego do oznaczania identycznych
lub podobnych towaréw — art. 132! ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
wiasnosci przemystowej

1. Wstep

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest jego funkcja odrézniajgca. Gwarantuje ona
konsumentom bedgcym koncowymi odbiorcami towaréw lub ustug mozliwos¢ okreslenia
pochodzenia towardw lub wustug oznaczonych znakiem towarowym. Pozwala rdwniez
na odrdznienie tych towardw iustug od towardw iustug tego samego rodzaju pochodzacych
zinnych Zrédet.

Uznanie istotnej roli funkcji odrdzniajacej znaku towarowego znajduje potwierdzenie
w utrwalonym orzecznictwie. Wynika z niego, Ze podstawowg funkcjg znaku towarowego
jest zagwarantowanie konsumentowi mozliwosci okre$lenia pochodzenia towaréw lub ustug
oznaczonych znakiem towarowym. Pozwala mu réwniez na odréznienie tego towaru lub ustugi
od towardw lub ustug majacych inne pochodzenie bez mozliwosci wprowadzenia w btad [zob.
wyrok ETS z dnia 29 wrze$nia 1998 r., C-39/97 Canonl].

Urzad przeprowadzi badanie, czy zgtoszony znak jest identyczny lub podobny do znaku
towarowego, na ktdry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem jedynie
pod warunkiem ztozenia sprzeciwu wobec zgtoszonego znaku towarowego.

Art. 132! ust. 1 pkt3 pwp stanowi, Zze po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za zasadny
nie udziela sie prawa ochronnego naznak towarowy identyczny lub podobny do znaku
towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego lub zgtoszonego, o ile na znak taki zostanie
udzielone prawo ochronne, z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla towaréw
identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcdw w bfad, ktore
obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wczesniejszym.

Art. 132 ust. 1 pkt 3 pwp znajduje zastosowanie w przypadku trzech typow kolizji:

— porownywane towary lub ustugi sg identyczne, a poréwnywane znaki sg podobne;

— porownywane towary lub ustugi sy podobne, a poréwnywane znaki sg identyczne;

— zarowno poréwnywane towary lub ustugi, jak i znaki sg podobne.

Wczesniejszymi prawami, ktdre mogg stanowi¢ podstawe sprzeciwu, a w konsekwencji
przeszkode udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, s3:

— prawa ochronne udzielone przez Urzad naznaki towarowe zwczesniejszym

pierwszenstwem, ustalanym na podstawie art. 123-125 pwp;

— rejestracje miedzynarodowe znakéw towarowych wyznaczonych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrych ochrona zostata w Polsce uznana;

— prawa z rejestracji unijnych znakéw towarowych.

Urzad w toku postepowania w sprawie sprzeciwu wobec znaku towarowego, w ktérym
za podstawe wskazano art. 132! ust. 1 pkt 3 pwp, zobowigzany jest do przeprowadzenia analizy,
czy zostaty spetnione wszystkie wskazane w nim przestanki. Konieczne jest zatem przeprowadzenie
badania podobienstwa towardw i ustug, do oznaczania ktérych zostaty przeznaczone znaki, oraz
ocenienie podobienstwa oznaczen. Przestankg zastosowania art. 132% ust. 1 pkt 3 pwp jest takze
wystgpienie ryzyka wprowadzenia odbiorcow w btad, ktdre obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku zgtoszonego ze znakiem wczesniejszym.
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2. Porownanie towardow i ustug
2.1. Uwagi ogdlne
2.1.1. Obowigzek i znaczenie poréwnywania towardw i ustug

Podobienstwo lub identycznos¢ towardw lub ustug stanowi niezbedny warunek dla
zastosowania przepiséw art. 132! ust.1 pkt3 pwp, wtym ustalenia ryzyka wprowadzenia
odbiorcéw w btad.

Jezeli pomiedzy poréwnywanymi towarami lub ustugami nie zachodzi zaden stopien
podobienistwa, nie moze wystgpié¢ ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w bfad. W przypadku, jezeli
zachodzi przynajmniej pewien stopien podobieAstwa towaréw iustug, niezbedne
jest kontynuowanie badania pod katem pozostatych czynnikdw oceny niebezpieczenstwa
wprowadzenia w btad.

Analiza poréownywanych towaréw lub ustug wptywa na ustalenie wtasciwego kregu
odbiorcéw, gdyz krag ten ograniczony jest do odbiorcéw tych towardw lub ustug, ktdére zostaty
uznane za identyczne lub podobne.

2.1.2. Klasyfikacja nicejska i konsekwencje jej stosowania

Poréwnywane towary lub ustugi s przyporzadkowane do okreslonych klas zgodnie
z Klasyfikacjg nicejska. Klasyfikacja nicejska sktada sie z34 klas towarowych (1-34) i11 klas
ustugowych (35-45).

Klasyfikacja nicejska stuzy wyfacznie celom administracyjnym. Utatwia rejestracje znakdéw dla
wybranych towardéw lub ustug, przedstawiajgc warto$¢ gtdwnie praktyczna. Ponadto, ustanawiajgc
jednolity system klasyfikacji, pomaga wtasciwym organom oraz podmiotom gospodarczym
w poszukiwaniu weczesniejszych znakéw, ktére ewentualnie mogtyby sta¢ na przeszkodzie
rejestracji nowego znaku towarowego [zob. wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99; wyrok
WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012 r., VI SA/Wa 359/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia
19 grudnia 2012 r., VI SA/Wa 1808/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., VI SA/Wa
2938/13].

Okolicznos¢, ze dane towary lub ustugi nalezg dotej samej klasy Klasyfikacji nicejskiej
nie przesadza o uznaniu tych towardw lub ustug za podobne [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia
25 maja 2006 r., VI SA/Wa 537/06, potwierdzony w tym zakresie wyrokiem NSA z dnia 13 marca
2007 r., I GSK 296/06]. Nie ma przeszkod w stwierdzeniu braku podobienstwa pomiedzy towarami
lub ustugami nalezgcymi do tej samej klasy lub odwrotnie — podobienstwa towaréw lub ustug
nalezgcych do réznych klas.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Traktatu singapurskiego, wigzgcego Polske od dnia 2 lipca 2009 r.:

— towary lub ustugi nie mogg by¢ uwazane za podobne do siebie tylko na tej podstawie, ze

w jakiejkolwiek rejestracji lub publikacji Urzedu znajduja sie w tej samej klasie Klasyfikacji
nicejskiej. Tak wiec przyktadowo: urzadzenia do transmisji dzwieku nie sg podobne
do urzadzen optycznych (klasa 9); ustugi prawne nie sg podobne do ustug ochroniarskich
(klasa 45);

— towary lub ustugi nie moga by¢ uwazane za niepodobne do siebie tylko na tej podstawie,
ze w jakiejkolwiek rejestracji lub publikacji Urzedu znajdujg sie w réznych klasach
Klasyfikacji nicejskiej. Tak wiec przyktadowo kosmetyki (klasa 3) wykazujg podobienstwo
do kosmetykdéw leczniczych (klasa 5).

Przyporzagdkowanie towaru lub ustugi do okreslonej klasy w Klasyfikacji nicejskiej
nie jest zatem rozstrzygajgce przy pordwnywaniu towardéw lub ustug, lecz moze mie¢ wtym
zakresie pomocnicze znaczenie. Co dozasady klasy w Klasyfikacji nicejskiej sg bowiem
konstruowane z uwzglednieniem takich czynnikdéw jak charakter, przeznaczenie, sposéb uzycia
towarow, a wiec z uwzglednieniem tych samych kryteridw, co kryteria oceny podobienistwa
towarow i ustug potwierdzone w obowigzujgcym orzecznictwie.
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Nalezy przy tym pamietaé, ze struktura niektérych klas jest bardziej spdjna ijednolita,
podczas gdy inne klasy sgbardzo rozbudowane. Przyktadowo klasa 15 obejmuje wyfacznie
instrumenty muzyczne iakcesoria znimi zwigzane, za$ klasa 9 obejmuje towary ordinym
przeznaczeniu, funkcjach isposobie uzycia, takie jak urzadzenia fotograficzne, oprogramowanie
komputerowe, urzadzenia do przewodzenia pradu czy urzgdzenia do gaszenia ognia.

2.1.3. Pojecie towardéw i ustug

Zdefiniowanie pojecia towardw i ustug jest istotne dla ustalenia zakresu znaczenia towaréw
i ustug zawartych w wykazach poréwnywanych znakéw towarowych.

2.1.3.1. Towary

Zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt 2 pwp pod pojeciem towardw nalezy rozumieé w szczegdlnosci
wyroby przemystowe, rzemieslnicze, ptody rolne oraz produkty naturalne, zwtaszcza wody,
mineraty, surowce.

Na przykfadzie tworzyw sztucznych widoczne jest, ze towarami mogg by¢ zaréwno surowce
(tworzywa sztuczne w stanie surowym w klasie 1), pétprodukty (tworzywa sztuczne wyprofilowane
stosowane w produkcji w klasie 17), jak iprodukty gotowe (pojemniki ztworzyw sztucznych
do uzycia w gospodarstwie domowym w klasie 21).

Pod pojeciem towardw mieszczg sie zaréwno towary naturalne (takie jak woda morska,
mineraty), jak i towary wyprodukowane (takie jak urzadzenia fotograficzne).

Co dozasady za towar mozna zatem uzna¢ wszystko to, co moze sta¢ sie przedmiotem
wymiany handlowe] (materialny charakter towaréw). Wyjgtkowo niektoére towary, takie jak energia
elektryczna w klasie 4, majg niematerialny charakter.

2.1.3.2. Ustugi

Ustugi nie zostaty wyraznie zdefiniowane w pwp. Przywofany przepis art. 120 ust. 3 pkt 2 pwp
wskazuje jedynie, ze ilekro¢ w ustawie jest mowa o towarach, nalezy przez to rozumiec réwniez
ustugi (z zastrzezeniem art. 174 ust. 3 pwp).

Ustugg bedzie kazde dziatanie lub swiadczenie o charakterze niematerialnym, ktére ma
na celu zaspokojenie potrzeb osdb trzecich. Istotg ustug jest ich $wiadczenie na rzecz oséb trzecich.
Zaznaczy¢ w tym miejscu nalezy, ze pod pojeciem ustug nie miesci sie produkcja, wytwarzanie oraz
reklama, sprzedaz i dystrybucja wtasnych towardw.

Przyktady

Sam fakt bycia tancerzem niestanowi ustugi $wiadczonej narzecz oséb trzecich,
ale prowadzenie zajec tanecznych w celach rozrywki i nauczania tanca juz tak.

Reklamowanie wtasnych towaréw nie jest ustugg swiadczong na rzecz osoéb trzecich. Jezeli
zatem w wykazie wystepuje taki termin jak ,reklama”, nalezy go rozumiec wytgcznie jako ustugi
reklamowe swiadczone na rzecz oséb trzecich.

2.1.4. Zakres znaczeniowy towardw i ustug zawartych w wykazach poréwnywanych znakéw
towarowych

2.1.4.1. Charakterystyka ogdlna

W niektdrych przypadkach znaczenie towardw i ustug wynika w sposéb oczywisty z wykazu
towarow iustug. Jesli natomiast znaczenie towardéw iustug budzi watpliwosci, to nalezy
je interpretowad w Swietle realiow rynkowych.

Koniecznos¢ ustalenia prawidtowego zakresu znaczeniowego wykazu towardw i ustug
powstaje w sytuacji, gdy w wykazie tym uzyto wyrazen typu ,w szczegdlnosci”, ,mianowicie” lub
innych rdwnowaznych w celu pokazania zwigzku danego towaru lub ustugi z szerszg kategoria,
do ktérej nalezy. Niewtasciwa interpretacja tych okreslen moze skutkowaé przyjeciem zbyt
szerokiego lub zbyt waskiego zakresu ochrony, co w konsekwencji spowoduje btedng ocene
podobienstwa porownywanych towaréw lub ustug.
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Wyrazenie ,w szczegdlnosci” (lub inne rdwnowazne) wskazuje, ze okreslony towar lub ustuga
stanowi tylko przyktadowy element w danej szerszej kategorii i zakres ochrony nie ogranicza sie
tylko do tego towaru lub ustugi. A zatem uzycie wyrazenia ,w szczegdlnosci” oznacza, ze wyliczenie
towaréw lub ustug ma charakter niewyczerpujgcy [zob. wyrok SPI zdnia 9 kwietnia 2003 r.,
T-224/01 NU-TRIDE].

Przykfady

Wykaz towardw o tresci ,Instrumenty muzyczne, w szczegdlnosci instrumenty klawiszowe”
— obejmuje wszystkie rodzaje instrumentéw muzycznych, nie tylko instrumenty klawiszowe.

Natomiast wyrazenie ,mianowicie” (lub inne rGwnowazne) oznacza, ze wyliczenie towaréw
lub ustug ma charakter wyczerpujgcy i ogranicza zakres ochrony tylko do wymienionych towaréow
lub ustug.

Wykaz towardw o tresci ,Instrumenty muzyczne, a mianowicie instrumenty klawiszowe”
— obejmuje tylko instrumenty klawiszowe.

2.1.4.2. Zmiany w klasyfikacji towarow i ustug

Kazda aktualizacja Klasyfikacji nicejskiej, w szczegdlnosci wejscie w zycie nowej edycji
Klasyfikacji, wprowadza okreslone zmiany, w tym przeniesienie towardw lub ustug z jednej klasy
do drugiej. Przyktadowo w 9 edycji Klasyfikacji nicejskiej ustugi prawne zostaty przeniesione z klasy
42 do klasy 45.

Wykaz towardw iustug zaréwno wczesniej zarejestrowanego, jak izgtoszonego znaku
towarowego nalezy oceniac¢ zgodnie z edycjg Klasyfikacji nicejskiej obowigzujgcg w chwili jego
zgtoszenia.

Nalezy jednak pamietac, ze to tres¢ wykazu towardw i ustug, nie numer klasy w Klasyfikacji
nicejskiej, wyznacza zakres ochrony znaku towarowego. Zatem zmiana numeracji Klasyfikacji
nie wptywa na ustalenie zakresu znaczeniowego danego wykazu.

2.1.4.3. Zakres ochrony ogdlnych okreslen z nagtéwkéw Klasyfikacji nicejskiej

Nagtowki klas Klasyfikacji nicejskiej wskazujg w sposéb ogdlny dziedziny, do ktérych nalezg
zasadniczo towary i ustugi z danej klasy.

Nagtowki tworzone sgprzez tzw. ogdlne okreslenia, czyli wyrazenia pojawiajgce sie
w nagtdwkach miedzy srednikami — np. klasa 13 obejmuje cztery ogdlne okreslenia: , bron palna”,
»,amunicja i pociski”, ,materiaty wybuchowe” oraz ,,sztuczne ognie”.

Trybunat Sprawiedliwosci UE w wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r. W sprawie C-307/10
IP TRANSLATOR potwierdzit dopuszczalnos¢ stosowania ogdlnych okreslen nagtéwkow Klasyfikacji
nicejskiej, pod warunkiem ze tego typu wskazanie jest wystarczajgco jasne i precyzyjne.

Zgodnie z § 7 ust. 1b Rozporzadzenia w celu wskazania towaréw zgtaszajgcy moze uzywac
ogodlnych okreslen nagtéwkoéw klasyfikacyjnych Porozumienia nicejskiego, pod warunkiem ze te
wskazania sg wystarczajgco jasne i precyzyjne. W tym przypadku uwaza sie, ze wykaz towaréw
obejmuje wytgcznie towary objete dostownym znaczeniem danego okreslenia lub terminu.

W przypadku uzycia w wykazie towardw i ustug wszystkich ogdlnych okreslen z nagtéwkéw
Klasyfikacji nicejskiej przyjmuje sie, ze zakres ochrony znaku towarowego obejmuje wytgcznie
towary lub ustugi objete dostownym znaczeniem tych ogdlnych okreslen. Nie jest dozwolona
interpretacja, wedtug ktérej nagtdwek klasy obejmuje wszystkie towary lub ustugi w danej klasie.
Dotyczy to znakdow krajowych zgtoszonych zaréwno przed, jak i po wydaniu wyroku Trybunatu
w sprawie C-307/10 /P TRANSLATOR.

Dnia 2 maja 2013 r.Urzad ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante (OHIM),
obecnie Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO), i krajowe urzedy patentowe
w Unii Europejskiej wydaty ,Wspdlny komunikat dotyczacy wykonania wyroku w sprawie
«IP Translator»” [zob. aktualna wersja komunikatu dostepna na stronie internetowej Urzedu:
www.uprp.gov.pl].

Wspdlny komunikat przedstawia stanowisko kazdego zurzedéow patentowych Unii
Europejskiej oraz EUIPO o wptywie orzeczenia Trybunatu w sprawie C-307/10 na praktyke
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orzeczniczg. Jest on efektem scistej wspotpracy urzedéw w ramach koordynowanego przez EUIPO
Programu Konwergencji, majgcego na celu harmonizacje praktyk dotyczacych znakéw towarowych
w catej Unii Europejskie;j.

Urzad Patentowy RP stoi na stanowisku, iz przy ustalaniu zakresu ochrony unijnych znakdéw
towarowych, zgtoszonych zaréwno przed, jak i po wydaniu wyroku w sprawie I[P TRANSLATOR,
ogolne okreslenia z nagtéwkdéw Klasyfikacji nicejskiej nalezy interpretowac dostownie.

Zatem w celu okreslenia zakresu znaczeniowego wykazu towardw i ustug zawierajgcego
ogolne okreslenia z nagtdwkdéw Klasyfikacji nicejskiej nalezy zastosowaé ww. zasady.

3. Zasady porownywania towarow i ustug

3.1. Zasady ogodlne

Zakres ochronny znaku towarowego wyznacza wykaz towardéw i ustug zawarty w zgtoszeniu
lub decyzji o udzieleniu prawa ochronnego [zob. wyrok NSA z dnia 4 lipca 2014 r., Il GSK 715/13;
wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., VI SA/Wa 2938/13].

Badanie podobienstwa towardw iustug powinno by¢ zatem dokonywane wytgcznie na
podstawie tresci wykazu towardw i ustug poréwnywanych znakéw towarowych. Aktualne badz
planowane uzywanie znaku towarowego dla okreslonych towaréw lub ustug niezawartych
w wykazie nie moze by¢ brane pod uwage podczas badania podobierstwa. Zawsze brane
jest bowiem pod uwage wytgcznie dostowne znaczenie opisu towardw lub ustug wskazanych
w wykazie [zob. wyrok SUE z dnia 16 czerwca 2010 r., T-487/08 KREMEZIN].

Ocenie wramach art. 132! ust.1 pkt2 i3 pwp podlegajg towary, do ktérych zgodnie
ze zgtoszeniem i decyzjg znak jest przeznaczony, a nie zakres aktualnie prowadzonej przez dany
podmiot dziatalnosci gospodarcze] i sposdb korzystania z prawa ochronnego [zob. wyrok NSA z dnia
23 kwietnia 2013 r., Il GSK 2100/11; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 marca 2007 r., VI SA/Wa
2314/06, potwierdzony wyrokiem NSA z dnia 20 grudnia 2007 r., Il GSK 279/07; wyrok WSA
w Warszawie z dnia 17 lutego 2012 r., VI SA/Wa 1885/11].

Ustalenie podobienstwa towardéw iustug jest pierwszym elementem oceny zasadnosci
zastosowania art. 132! ust. 1 pkt 3 pwp. Tylko bowiem w przypadku ustalenia identycznosci lub
podobienstwa pordwnywanych towardéw lub ustug mozna przej$¢ do badania dalszych przestanek,
o ktérych stanowi ten przepis. Badanie podobienstwa towardw lub ustug powinno zatem
poprzedzac¢ ocene podobienistwa znakéw [zob. wyrok NSA z dnia 4 lipca 2014 r., Il GSK 715/13;
wyrok WSA w Warszawie zdnia 25 pazdziernika 2006 r., VI SA/Wa 533/06; wyrok WSA
w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 r., VI SA/Wa 1572/13].

Przy poréwnywaniu towardw lub ustug, co dozasady, nie uwzglednia sie stopnia
podobienstwa samych oznaczed ani charakteru odrdzniajgcego oznaczenia wczesniejszego.
Podczas badania podobienstwa przyjmuje sie zatozenie, ze poréwnywane towary lub ustugi stuzg
do oznaczania hipotetycznego identycznego znaku o wysokiej rozpoznawalnosci [zob. wyrok WSA
w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., VI SA/Wa 2938/13; R. Skubisz, System Prawa Prywatnego.
Prawo wtasnosci przemystowej, Warszawa 2012, s. 682]. W orzecznictwie podkresla sie jednak
jednoczesnie, ze w sytuacji identycznosci przeciwstawionych znakéw towarowych ze szczegdlng
uwaga nalezy rozwazac podobienstwo towardw, na ktére majg byé naktadane te znaki [zob. wyrok
WSA w Warszawie z dnia 4 pazdziernika 2007 r., VI SA/Wa 1054/07].

Jak juz wspomniano, przypisanie towarow i ustug do okreslonych klas Klasyfikacji nicejskiej
nie jest rozstrzygajace, poniewaz zaréwno podobne towary lub ustugi mogg znajdowad sie
w réznych klasach, jak i niepodobne towary lub ustugi mogg znajdowac sie w tej samej klasie.

Poréwnanie towardw i ustug musi opierac sie zatem na obiektywnych przestankach.

3.2. Identycznos$¢ towarow lub ustug

Ustawa pwp nie definiuje pojecia identycznosci towardw lub ustug. Definicji takiej
nie zawierajg réwniez przepisy prawa unijnego. Dlatego tez ocena identycznosci powinna by¢
dokonywana z uwzglednieniem kryteriéw wypracowanych w orzecznictwie i doktrynie. Podkresli¢
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przede wszystkim nalezy, ze dla uznania identycznosci towardw lub ustug nie jest konieczne
uzywanie identycznych sformutowan [zob. m.in. wyroki WSA w Warszawie z dnia 14 marca 2007 r.,
VISA/Wa 2314/06; z dnia 23 czerwca 2009 r., VI SA/Wa 274/09; z dnia 31 stycznia 2012 r., VI SA/Wa
1855/11].

Identyczno$é poréwnywanych towardw lub ustug ustala sie na podstawie ich brzmienia.
Identycznos$é wystepowac moze w nastepujacych sytuacjach:

1. Do wskazania poréwnywanych towardw lub ustug uzyto doktadnie takich samych
termindw.

Przykfady

Preparaty farmaceutyczne sg identyczne z preparatami farmaceutycznymi.

Jednakze w sytuacji, gdy brzmienie termindw jest takie samo, lecz towary lub ustugi znajdujg
sie w roznych klasach Klasyfikacji nicejskiej, z reguty oznacza to, ze takie towary nie sg identyczne.

Lasery do celdw niemedycznych z klasy 9 nie sg identyczne z laserami do celéw medycznych
z klasy 10.

Taka interpretacja nie dotyczy jednak sytuacji, gdy klasyfikacja towaréw lub ustug w réznych
klasach jest wynikiem zmiany numeru klasy w wyniku aktualizacji Klasyfikacji nicejskiej lub gdy
towary lub ustugi w wyniku oczywistego btedu zostaty nieprawidtowo przypisane do okreslonej
klasy.

Automaty sprzedajgce (w 9 edycji Klasyfikacji zawarte w klasie 9) sg towarami identycznymi
z automatami sprzedajgcymi w klasie 7 (zgodnie z aktualnie obowigzujgca 10 edycjg Klasyfikacji).

Preparaty farmaceutyczne zamieszczone omytkowo w klasie 15 sg towarami identycznymi
z preparatami farmaceutycznymi w klasie 5.

2. Do wskazania poréwnywanych towaréw lub ustug uzyto synoniméw, czyli termindéw
otym samym znaczeniu. Interpretacja moze opieraé sie w szczegdlnosci na definicjach
stownikowych, wyrazeniach z Klasyfikacji nicejskiej, warunkach obrotu handlowego.

Przyktady

Notes jest synonimem notatnika, ubrania sg synonimem odziezy.

Z punktu widzenia handlowego ustugi spa sg identyczne z ustugami odnowy biologiczne;.

3. Towary lub ustugi zgtoszonego znaku towarowego nalezg do szerszej kategorii
towardow lub ustug, do oznaczania ktdérych stuzy znak towarowy zarejestrowany lub zgtoszony
z wczesniejszym pierwszefnstwem.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnione jest uznanie identycznosci towardéw lub
ustug w sytuacji, gdy wykaz towardw lub ustug wczesniejszego znaku towarowego zawiera
okreslenie ogdlne lub szeroka kategorie, ktére obejmujg towary lub ustugi ze zgtoszonego znaku
[zob. wyrok SUE z dnia 17 stycznia 2012 r., T-522/10 HELL; wyrok SPI z dnia 7 wrzesnia 2006 r.,
T-133/05 PAM-PIM’S BABY-PROP; wyrok SPI z dnia 18 lutego 2004 r., T-10/03 CONFORFLEX; wyrok
SPI z dnia 3 wrzesnia 2010 r., T-472/08 61 A NOSSA ALEGRIA; wyrok WSA w Warszawie z dnia
4 pazdziernika 2007 r., VI SA/Wa 1054/07; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012 r.,
VI SA/Wa 359/12].

Przyktady

Makarony (zawarte w klasie 30 znaku wczesniejszego) obejmujg spaghetti (zawarte w klasie
30 znaku zgtoszonego).

Meble (zawarte w klasie 20 znaku wczesniejszego) obejmujg meble do sypialni (zawarte
w klasie 20 znaku zgtoszonego).

Materiaty budowlane niemetalowe (zawarte w klasie 19 znaku wczesniejszego) obejmuja
cegty (zawarte w klasie 19 znaku zgtoszonego).

4, Towary lub ustugi, do oznaczania ktérych stuzy znak towarowy zarejestrowany lub
zgtoszony z wczesniejszym pierwszenstwem, nalezg do szerszej kategorii towardow lub ustug,
objetej zgtoszonym znakiem towarowym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnione jest uznanie identycznosci rowniez
w sytuacji, gdy towary lub ustugi wczesniejszego znaku towarowego zawierajg sie w okresleniu
ogélnym lub szerokiej kategorii towaréw lub ustug znaku zgtoszonego [zob. wyrok SPI z dnia
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23 pazdziernika 2002 r., T-388/00 ELS; wyrok SPI z dnia 7 wrze$nia 2006 r., T-133/05 PAM-PIM’S
BABY-PROP; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012 r., VI SA/Wa 359/12].

Przykfady

Swetry (zawarte w klasie 25 znaku wczes$niejszego) zawierajq sie w odziezy (klasa 25 znaku
zgtoszonego).

Ustugi prowadzenia kurséw drogg korespondencyjng (zawarte wklasie 41 znaku
wczesniejszego) zawierajg sie w ustugach edukacyjnych (klasa 41 znaku zgtoszonego).

Zgtaszajgcy moze ograniczy¢ wykaz towardéw lub ustug wtaki sposdb, by wykluczyé
identyczno$é. Towary lub ustugi pozostate po ograniczeniu mogg jednak, w zaleznosci
od przypadku, pozostawaé¢ podobne, mimo ze nie bedg juz identyczne. Jak bowiem stwierdzono
W unijnym orzecznictwie, wytgczenie towardéw lub ustug znaku wczesniejszego z wykazu towardéw
lub ustug znaku zgtoszonego z pdiniejszym pierwszeAstwem nie zawsze jest wystarczajgce
do catkowitego wykluczenia podobieristwa pomiedzy towarami [zob. wyrok SUE z dnia 24 maja
2011 r., T-161/10 E-PLEX; wyrok SPI z dnia 11 czerwca 2009 r., T-33/08 OPDREX].

Przykfady

Swetry oznaczone wczes$niejszym znakiem towarowym zawierajg sie w odziezy oznaczonej
znakiem zgtoszonym. Zgtaszajgcy ograniczyt wykaz towardw w nastepujacy sposdb: ,Odziez,
z wyfaczeniem swetréw”. Towary nie sg juz identyczne, ale pozostajg podobne.

Ustugi prowadzenia kurséw drogg korespondencyjng oznaczone wcze$niejszym znakiem
towarowym zawierajg sie w ustugach edukacyjnych oznaczonych znakiem zgtoszonym. Zgtaszajacy
ograniczyt wykaz w nastepujgcy sposéb: ,Ustugi edukacyjne, mianowicie prowadzenie przedszkoli”.
Ustugi nie sg identyczne i nie s podobne.

Na ocene identycznosci nie wptywajg réznice we wtasciwosciach porownywanych towardéw lub
ustug, takie jak ich cena, jakos$¢, wielkosé, kolor, smak czy aromat. Przykladowo zegarki zawarte
w wykazie towardw znaku zgtoszonego sg identyczne z zegarkami objetymi wczesniejszym znakiem
towarowym, nawet jesli wystepujgce na rynku zegarki oznaczane znakiem zgtoszonym sg gorszej jakosci
i sg tafsze od zegarkdéw sprzedawanych pod znakiem wczesniejszym [zob. M. Mazurek [w:] System
Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo wfasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 672].

Jednorodzajowosci towardw lub ustug nie nalezy utozsamiac zich identycznoscig. Pojecie
towarow lub ustug jednorodzajowych obejmuje bowiem zaréwno towary lub ustugi identyczne, jak
i podobne [zob. wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r., Il SA 4031/01; wyrok WSA w Warszawie z dnia
5 listopada 2012 r., VI SA/Wa 1789/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 pazdziernika 2009 r.,
VI SA/Wa 1115/09 potwierdzony wyrokiem NSA z dnia 11 maja 2011 r., Il GSK 521/10].

3.3. Podobienstwo towarow lub ustug

Ustawa pwp nie definiuje pojecia podobieristwa towaréw lub ustug. Definicji takiej
nie zawierajg rowniez przepisy prawa unijnego. Dlatego tez ocena podobienstwa powinna by¢
dokonywana zuwzglednieniem kryteriow wypracowanych w orzecznictwie idoktrynie.
Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma niewatpliwie orzecznictwo unijne, a zwtaszcza wyrok
w sprawie Canon [por. wyrok ETS z dnia 29 wrzesnia 1998 r., C-39/97]. Wyrok ten odnosi sie
bowiem do szczegdtowych kryteridw oceny podobienstwa towardw lub ustug.

Wedtug Trybunatu podczas oceny podobienstwa towardéw lub ustug nalezy uwzglednic
wszystkie istotne czynniki, ktére okreslajg relacje miedzy tymi towarami lub ustugami. Czynniki te
obejmujg m.in. charakter, przeznaczenie, sposéb uzywania oraz to, czy dane towary sg wobec
siebie konkurencyjne, czy uzupetniajgce (komplementarne). Wyliczenie tych kryteridw
nie jest wyczerpujace, lecz ma jedynie charakter przyktadowy. W danej sprawie, dla ustalenia
podobienstwa, mogg mie¢ zastosowanie réwniez inne czynniki, takie jak kanaty dystrybucji
towarow lub ustug, charakter wtasciwego kregu odbiorcéw czy tez typowe pochodzenie towaréw
lub ustug. Nie mozna oczywiscie wykluczy¢, ze w poszczegdlnych sprawach mogg byc istotne jeszcze
inne kryteria. Przydatnos$¢ kazdego z kryteridow zalezy od charakteru poréwnywanych towaréw lub
ustug. Poszczegdlne kryteria nie majg zatem wartosci standardowej i ich znaczenie nalezy okresli¢
indywidualnie dla kazdego przypadku.
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Dla stwierdzenia podobienstwa towaréw lub ustug w konkretnej sprawie nie jest konieczne
taczne wystgpienie wszystkich wyzej wymienionych czynnikdw. Wystarczajace jest, by elementy
podobne poréownywanych towaréw lub ustug przewazaty nad ich elementami odmiennymi,
w sposdb sugerujgcy pochodzenie tych towardw lub ustug z tego samego przedsiebiorstwa lub
przedsiebiorstw powigzanych [zob. wyroki SPI: z dnia 17 pazdziernika 2006 r., T-483/04 GALZIN;
z dnia 13 lipca 2004 r., T-115/02 A AVEX; z dnia 22 wrze$nia 2005 r., T-130/03 TRIVASTAN].

Badanie podobiedstwa moze dotyczy¢ poréwnania towardéw z towarami, ustug z ustugami
oraz towaréw z ustugami. Kryteria oceny podobienstwa towaréw majg odpowiednie zastosowanie
w przypadku oceny podobienstwa ustug z ustugami lub ustug z towarami. W przypadku ustug nalezy
miec jednakze na uwadze ich niematerialny charakter.

3.3.1. Poszczegdlne kryteria podobienistwa
33.1.1 Charakter

Charakter towaru lub ustugi to podstawowe wtasciwosci (cechy) danego towaru lub danej
ustugi. Charakter czesto odpowiada okreslonemu typowi lub rodzajowi towaru lub ustugi badz
kategorii, do jakiej towar lub ustuga naleza.

Przyktady

Samochdd jest pojazdem, szampon do wloséw jest kosmetykiem, wino jest napojem
alkoholowym, ustugi transakcji finansowych sg ustugami finansowymi.

Podstawowymi cechami towardw, ktdre okreslajg ich charakter, s3: sktad towaréw, materiat,
z ktérego zostaty wykonane, zasada dziafania, stan fizyczny. Oczywiscie identycznosc lub podobierstwo
w zakresie sktadu towardéw, materiatu, zktérego zostaly wykonane, zasady dziaftania czy stanu
fizycznego nie przesadzajg automatycznie o takim samym charakterze poréwnywanych towardw.

Przyktady

Zaréwno mleko, jak i wino sg cieczami, lecz mimo to ich charakter nie jest taki sam — naleza
do odrebnych kategorii towaréw. Podobnie mikser i elektryczna szczoteczka do zebéw majg taka
samg obrotowg zasade dziatania, a mimo to majg rézny charakter.

Natomiast w przypadku ustug, zuwagi naich niematerialny charakter, przy ustalaniu
charakteru uwzglednia sie rodzaj czynnosci wykonywanych na rzecz oséb trzecich.

Przyktad
Ustugi udzielania pozyczek majg taki sam charakter jak ustugi udzielania kredytow.

3.3.1.2. Przeznaczenie

Kryterium przeznaczenia towaréw lub ustug odnosi sie do celu, dla ktérego zostaty wykonane,
do ich zamierzonego zastosowania, funkcji, ktérg majg spetniaé. W orzecznictwie przyjmuje sie,
ze kryterium przeznaczenia towaru jest elementem wyjSciowym do oceny, czy towary konkuruja
ze sobg, czy tez sg wzgledem siebie komplementarne [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 maja
2007 r., VI SA/Wa 1748/06; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 pazdziernika 2009 r., VI SA/Wa
1115/09 potwierdzony wyrokiem NSA z dnia 11 maja 2011 r., Il GSK 521/10].

3.3.1.3. Sposob uzywania

Kryterium to wskazuje na sposéb, w jaki towary lub ustugi sg uzywane w celu realizacji
ich przeznaczenia. NajczesSciej wynika on z samego charakteru towardw lub ustug. Oczywiscie fakt,
ze porownywane towary majg identyczny sposdb uzycia, nie przesadza automatycznie
o podobienstwie tych towardw.

Przyktad

Guma do zucia ityton do zucia sg uzywane w identyczny sposdb, co jednak nie stanowi
o ich podobienstwie.

3.3.1.4. Konkurencyjnos¢

Poréwnywane towary lub ustugi sg wobec siebie konkurencyjne, jesli jedne z nich mozna
zastgpic¢ drugimi. Oznacza to, ze ich przeznaczenie oraz witasciwy krag odbiorcéw sg takie same lub
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podobne. Jak wskazano w orzecznictwie unijnym, aby mozna byto méwié o konkurencyjnosci
miedzy towarami, musi wystgpi¢ element zamiennosci [zob. wyrok SUE z dnia 4 lutego 2013 r.,
T-504/11 DIGNITUDE; wyrok SPI z dnia 1 marca 2005 r., T-169/03 SISS/ ROSSI].

Przykfad

Golarki elektryczne, depilatory oraz maszynki do golenia sg konkurencyjne, poniewaz majg
to samo przeznaczenie i mogg by¢ zamiennie stosowane.

3.3.1.5. Komplementarnos¢ (uzupetniajacy charakter)

W swietle obowigzujgcego orzecznictwa towary lub ustugi komplementarne to takie, miedzy
ktorymi istnieje scisty zwigzek polegajgcy na tym, Ze jedne sg nieodzowne lub istotne do uzycia
drugich, wobec czego konsumenci mogg uznaé, Zze za produkcje obu tych towaréw lub
za $wiadczenie obu tych ustug odpowiedzialne jestto samo przedsiebiorstwo. Zatem do celéow
oceny komplementarnego charakteru towardw i ustug nalezy ostatecznie wzig¢ pod uwage sposdb,
w jaki krag odbiorcow (ten sam, skoro towary lub ustugi mogg by¢ uzywane razem) postrzega
znaczenie danego towaru lub ustugi dla uzywania innego towaru lub swiadczenia innej ustugi [zob.
m.in. wyrok NSA z dnia 18 wrzesnia 2014 r., Il GSK 1096/13; wyrok NSA z dnia 11 maja 2011r., Il GSK
521/10; wyrok WSA w Warszawie zdnia 23 pazdziernika 2013 r., VI SA/Wa 1890/13
nieprawomocny; wyrok SPI z dnia 1 marca 2005 r., T-169/03 SISSI ROSSI; wyrok SUE z dnia 14 maja
2013 r., T-249/11 SANCO].

Komplementarnosci towaréw i ustug, w kontekscie prawdopodobienstwa wprowadzenia
w btgd, nie ocenia sie na podstawie istnienia w odczuciu wtasciwego kregu odbiorcéw zwigzku
miedzy rozpatrywanymi towarami iustugami zuwagi naich charakter, sposéb uzywania
czy ich kanaty dystrybucji, lecz na podstawie istnienia Scistego zwigzku miedzy tymi towarami
i ustfugami, to jest nieodzownosci lub istotnosci jednych do uzycia drugich, mogacego sktaniac
konsumentéw do uznania, Zze za produkcje tych towaréw Ilub zas$wiadczenie tych ustug
odpowiedzialne jest to samo przedsiebiorstwo [zob. wyrok SUE z dnia 14 maja 2013 r., T-249/11
SANCO].

Jak potwierdzono w orzecznictwie, towary lub ustugi komplementarne powinny by¢
skierowane do tego samego kregu odbiorcéw [zob. wyrok SPI z dnia 22 stycznia 2009 r., T-316/07
easyHotel; wyrok SUE z dnia 22 czerwca 2011 r., T-76/09 FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI,
wyrok SUE z dnia 12 lipca 2012 r., T-361/11 DOLPHIN]. Uzupetniajgcy zwigzek miedzy towarami lub
ustugami moze miec przyktadowo funkcjonalny charakter. Niektdre towary lub ustugi mogg by¢
uzywane razem, ale nie sg wzajemnie niezbedne. Wdéwczas nie wystepuje miedzy nimi stosunek
komplementarnosci (np. chleb i masto).

W orzecznictwie krajowym iunijnym zostatlo potwierdzone, Zze pomiedzy ustugami
handlu/sprzedazy/zgrupowania narzecz oséb trzecich okreslonych towardw (klasa 35 Klasyfikacji
nicejskiej), a tymi towarami zachodzi stosunek komplementarnosci. Stosunek miedzy wskazanymi
ustugami a towarami charakteryzuje sie Scistym zwigzkiem w tym sensie, ze towary te sg nieodzowne,
a przynajmniej istotne dla swiadczenia tych ustug, poniewaz sg one oferowane wtasnie przy sprzedazy
tych towardéw. Zgodnie z tym, co orzekt TSUE w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r. W sprawie C-418/02
Praktiker Bau- und Heimwerkermdrkte, celem handlu detalicznego jest sprzedaz towardw
konsumentom. Ustugi, ktdre sg Swiadczone w celu sprzedazy okreslonych towaréw, bytyby zatem
w przypadku braku takich towaréw pozbawione sensu [zob. m.in. wyrok SPI z dnia 24 wrzes$nia 2008 r.,
T-116/06 O STORE; wyrok WSA w Warszawie zdnia 19 grudnia 2012 r., VISA/Wa 1808/12
potwierdzony wyrokiem NSA z dnia 18 wrzesnia 2014 r., Il GSK 1096/13; wyrok WSA w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2011 r., VI SA/Wa 1850/10; wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 marca 2011 r.,
VI SA/Wa 2379/10; wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 lipca 2009 r., VI SA/Wa 334/09].

3.3.1.6. Kanaty dystrybucji

Przez ,kanat dystrybucji” nalezy rozumieé typowe formy i miejsca dystrybucji towardw lub
ustug. Kryterium to stuzy¢ ma zwtaszcza ocenie, czy towary majg te same punkty sprzedazy lub
czy ustugi sg z reguty Swiadczone lub oferowane w tych samych lub podobnych miejscach. Jezeli

98



towary lub ustugi sg udostepniane za pomocg tych samych kanatéw dystrybucji, to konsument
moze uznaé, ze pochodzg odtego samego przedsiebiorcy. Réine punkty sprzedazy moga
przemawiaé za uznaniem towardow za niepodobne.

Czesto mozna uznac za podobne towary wytozone na sgsiadujgcych pétkach sklepowych.
Natomiast sam fakt umieszczenia towardow wtym samym sklepie nie jest rbwnoznaczny
z ich podobieristwem. Widoczne jest to zwtaszcza w przypadku sklepéw wielkopowierzchniowych,
supermarketéw, domdéw handlowych, w ktérych znajdujg sie towary pochodzace od wielu réznych,
niezaleznych producentéw. Konsumenci majg tego S$wiadomos¢ inie bedg przypisywac
zgromadzonym tam towarom tego samego zrdodta pochodzenia [zob. wyrok SPI z dnia 13 grudnia
2004 r., T-8/03 EMILIO PUCCI].

3.3.1.7. Wiasciwy krag odbiorcow

Wtasciwy kragg odbiorcow jest kolejnym z kryteriéw uwzglednianych podczas oceny
podobienstwa towardw lub ustug. Oczywiscie okoliczno$é, ze poréwnywane towary lub ustugi maja
takich samych potencjalnych odbiorcéw, nie jest sama w sobie wystarczajagca do stwierdzenia
ich podobienstwa. Dotyczy to zwtaszcza sytuacji, gdy towary lub ustugi s adresowane do ogétu
spofeczenstwa [zob. takze podrozdziat 5 — Niebezpieczeristwo wprowadzenia w bfgd].

3.3.1.8. Typowe pochodzenie

Zastosowanie tego kryterium stuzy ustaleniu, kto jest zwykle odpowiedzialny za produkcje
towaru lub swiadczenie ustugi okreslonego rodzaju. Podczas ustalania typowego pochodzenia
towardw lub ustug mozna wzigé pod uwage takie okolicznosci, jak miejsce wytwarzania (rodzaj
przedsiebiorstwa/branza), metody produkcji czy techniczna wiedza fachowa niezbedna
do wyprodukowania towardéw lub $wiadczenia ustug.

3.3.2. Wynik oceny podobieristwa towaréw lub ustug

Podczas oceny podobienistwa towardw lub ustug nalezy uwzglednic¢ wszystkie istotne czynniki
(kryteria), ktdére okreslajg relacje miedzy tymi towarami lub ustugami. Kazda sprawa
jest rozpatrywana indywidualnie i w zaleznosci od rodzaju towardéw lub ustug okreslone kryterium
moze by¢ mniej lub bardziej wazne. Niektdre kryteria sg wzajemnie powigzane, np. jak wskazano
powyzej, towary lub ustugi komplementarne powinny by¢ skierowane do tego samego kregu
odbiorcow.

Towary lub ustugi moga by¢ do siebie podobne w réznym stopniu — zwykle wyrdznia sie niski,
Sredni i wysoki stopien podobienstwa. Stopien podobierstwa towardw lub ustug bedzie miat
znaczenie dla podjecia ostatecznej decyzji w zakresie ryzyka wprowadzenia odbiorcéw w btad [zob.
rozdziat 5 — Niebezpieczeristwo wprowadzenia w biqd)].

4. Pordwnanie oznaczen
4.1. Uwagi ogdlne
4.1.1. Obowigzek i znaczenie poréwnywania oznaczen

Ustalenie identycznosci lub podobienstwa przeciwstawionych znakéw towarowych stanowi
konieczny warunek do zastosowania art. 132! ust. 1 pkt3 pwp iuznania sprzeciwu wobec
zgtoszenia znaku towarowego za zasadny.

4.1.2. Zasady ogdlne poréwnywania oznaczen

Znaki sg poréwnywane na trzech ptaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej [zob.
wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 SABEL]. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, ze ocena
znakdw na wszystkich ptaszczyznach bedzie czasami niemozliwa z uwagi na charakter oznaczenia.
Przyktadowo nie mozna dokona¢ analizy warstwy fonetycznej znakow, ktére sktadajg sie jedynie
z elementdw graficznych.
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Znaki nalezy poréwnywac w postaci zgtoszonej, a nie w postaci uzywanej w obrocie. Zasada
ta wynika wprost zorzecznictwa sgdowego, zgodnie zktdrym zakres oceny podobienstwa
poréwnywanych znakéw wyznacza ich zarejestrowana posta¢, a nie posta¢ uzywana przez
uprawnionego w obrocie. Natomiast ochrona wynikajgca z rejestracji znakéw stownych dotyczy
wytgcznie elementéw stownych, nie zas uktadu graficznego, w ktérym znaki te mogg by¢ uzywane
[zob. m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 lutego 2012 r., VI SA/Wa 1885/11; wyroki SUE: z dnia
29 stycznia 2013 r., T-283/11 FON WIRELESS; z dnia 9 marca 2012 r., T-207/11 EYESENSE; z dnia 31
stycznia 2012 r., T-378/09 SPA GROUP].

Podczas oceniania podobiefstwa oznaczen nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy znaku.
Znak towarowy jako jedna cato$é musi by¢ badany wten sam sposéb, a nie poprzez tworzace
go pojedyncze elementy [zob. wyrok NSA zdnia 23 stycznia 2014 r., Il GSK 1686/12]. Ocena
prawdopodobienistwa wprowadzenia w btagd powinna opieraé sie na cato$ciowym wrazeniu, jakie
wywierajg znaki, z uwzglednieniem miedzy innymi ich elementéw odrézniajacych i dominujacych
[zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 SABEL].

Zgodnie z niekwestionowanym w orzecznictwie idoktrynie poglagdem znaki towarowe
porownuje sie catoSciowo, ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw o charakterze
dominujgcym. Oceny podobienstwa oznaczen dokonuje sie z uwzglednieniem ich dystynktywnych
i dominujgcych elementdéw, zpominieciem drobnych lub nieistotnych rdéznic miedzy nimi.
Podobienstwo znakéw towarowych ocenia sie wedtug wystepujacych w nich wspdlnych cech, a nie
wedtug wystepujacych w nich réznic, bowiem istnienie rdznic nie wyklucza istnienia podobieristwa.
Znaki porédwnuje sie wtrzech ptaszczyznach: wizualnej, fonetycznej iznaczeniowej.
W orzecznictwie przyjmuje sie jednak, ze do stwierdzenia podobieristwa oznaczern moze by¢ juz
wystarczajgce ustalenie podobienstwa na jednej z ptaszczyzn [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca
1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer; wyrok SPI z dnia 2 grudnia 2009 r., T-343/07 Volvo;
wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2007 r., VI SA/Wa 2002/06].

Aby ustali¢ charakter odrdzniajacy danego elementu znaku towarowego, nalezy ocenic
wiekszg lub mniejszg zdolnos¢ tego elementu do wskazywania, ze towary lub ustugi, dla ktérych
znak zostat zarejestrowany, pochodzg od okreslonego przedsiebiorstwa, a zatem do umozliwienia
odrdznienia tych towaréw Ilub ustug od towarédw lub ustug pochodzgcych od innych
przedsiebiorstw. Przy dokonywaniu tej oceny nalezy wzig¢ pod uwage w szczegdlnosci samoistne
cechy danego elementu, z uwzglednieniem tego, czy ma on jakiekolwiek cechy opisu wzgledem
towarow lub ustug, dla ktérych znak zostat zarejestrowany [zob. wyroki SUE: z dnia 13 czerwca
2006 r., T-153/03 Inex; z dnia 12 lipca 2012 r., T-346/09 Winzer Pharmal.

Zgodnie ze wspdlng praktykg [por. Wspdlny komunikat dotyczgcy wspdlnej praktyki
w zakresie wzglednych podstaw odmowy — prawdopodobieristwo wprowadzenia w btgd (wptyw
elementow pozbawionych charakteru odrdzniajgcego/o charakterze mato odrdézniajgcym) z 2
pazdziernika 2014 r.] przy ocenie charakteru odrdzniajgcego znakéw w ramach badania wzglednych
podstaw odmowy stosowane sg te same kryteria, ktére sg wykorzystywane do okreslenia
charakteru odrdzniajgcego w ramach badania bezwzglednych podstaw odmowy. W przypadku
badania wzglednych podstaw odmowy kryteria te sg jednak wykorzystywane nie tylko w celu
okreslenia, czy osiggniety zostat minimalny prdg charakteru odrdzniajgcego, ale takze w celu
uwzglednienia réznych stopni charakteru odrézniajgcego.

4.2. Identycznos¢ oznaczen

Pojecie identycznosci nalezy interpretowac Scisle. ,,Dane oznaczenie jest bowiem identyczne
ze znakiem towarowym tylko wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzenia
zadnych dodatkowych elementéw, wszystkie elementy sktadajgce sie naten znak lub gdy
rozpatrywane jako catosé¢ wykazuje réznice, ktore sg tak nieznaczne, ze mogg zostaé niedostrzezone
przez przecietnego konsumenta” [zob. wyrok TSUE z dnia 20 marca 2003 r., C-291/00 LT/ Diffusion].
Nieznaczna zmiana oznacza réznice, ktérg przecietnie spostrzegawczy konsument dostrzegtby
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wytgcznie przy poréwnaniu znakéw zestawionych ze sobg. Identyczno$é musi wystepowad
na wszystkich ptaszczyznach poréwnania.

W przypadku poréwnania znakdéw zgtoszonych w kolorze czarno-biatym lub w skali szarosci
istotne znaczenie ma tres¢ wspoélnego komunikatu z dnia 15 kwietnia 2014 r. (WspdIny komunikat
dotyczqcy wspdlnej praktyki na temat zakresu ochrony znakéw czarno-biatych z dnia 15 kwietnia
2014 r. — dostepny na stronie internetowe]j Urzedu: www.uprp.gov.pl).

Przykfad oznaczen identycznych

Wyrok SPI z dnia 22 stycznia

EasyHOTEL EASYHOTEL 2009 ., T-316/07

Wspdlny komunikat

Przyktad oznaczen nieidentycznych

Wyrok SPI zdnia 24 wrzesnia

THE O STORE O STORE 2008 r., T-116/06

E u Wspdlny komunikat

4.3. Podobienstwo oznaczen
4.3.1. Definicja

Ustawa pwp nie definiuje podobienstwa oznaczen. Definicji takiej nie zawierajg réowniez
przepisy prawa unijnego. Dlatego tez ocena podobienstwa powinna by¢é dokonywana
z uwzglednieniem kryteriow wypracowanych w orzecznictwie i doktrynie.

Zgodnie z pogladem wyrazanym w orzecznictwie unijnym ,dwa znaki sg do siebie podobne
miedzy innymi wéwczas, gdy sg chocby czesciowo postrzegane przez wtasciwy krag odbiorcow, jako
identyczne pod wzgledem jednego lub kilku aspektéw” [zob. wyrok SPI z dnia 23 pazdziernika
2002 r. W sprawie T-6/01 Matratzen]. Ocene podobienstwa nalezy dokonywa¢ przy uwzglednieniu
okolicznosci, ze przecietny odbiorca zachowuje w pamieci jedynie niedoskonaty obraz
zapamietanych znakéw [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik
Meyer & Co. GmbH]. Nawet wowczas, jezeli podobienstwo wystepuje wytgcznie na jednej z trzech
ptaszczyzn, oznaczenia mogg by¢ podobne [zob. wyrok SPI dnia 2 grudnia 2009 r., T-343/07 Volvo].

Jednakze w konkretnych okolicznosciach podobienistwo oznaczen na jednej ptaszczyznie
moze by¢ zneutralizowane odmiennos$ciami istniejgcymi na pozostatych ptaszczyznach [zob. wyrok
TSUE zdnia 18 grudnia 2008 r., C-16/06P Editions Albert René€]. ,CatoSciowa ocena
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad zaktada, ze wystepujgce miedzy dwoma oznaczeniami
roznice koncepcyjne mogga znosic istniejgce miedzy nimi podobienstwa brzmieniowe i wizualne,
o ile przynajmniej jedno z tych oznaczen posiada dla wtasciwego kregu odbiorcéw jasne i okreslone
znaczenie, w wyniku czego, odbiorcy ci mogg je odczyta¢ w sposdb natychmiastowy”.

4.3.2. Porownanie wizualne

Poréwnanie przeciwstawionych oznaczen na ptaszczyznie wizualnej wymaga zbadania
wygladu znaku z uwzglednieniem jego charakteru: znak stowny, graficzny, znak stowno-graficzny itd.

4.3.2.1. Znak stowny
W przypadku znakdéw stownych istotne s3: liczba, rodzaj, kolejnosé liter i stéw, umiejscowienie

zbieznych liter lub znakdw i budowa stéw (np. czy elementy sg rozdzielone mysinikiem).
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Przyktad znakdw podobnych

Wyrok WSA w Warszawie z dnia

COLONEX COLONIX 7 pazdziernika 2014 r., VI SA/Wa 827/14

Przyktad znakdw niepodobnych

Wyrok TSUE z dnia 19 wrzes$nia 2006 r.,

ARCOL CAPOL C-193/05 P

4.3.2.2. Znak graficzny

Odnosnie do poréwnania znakéw graficznych znaczenie majg prezentacja elementéw
graficznych, forma ikolorystyka oznaczenia. Zrédtem podobieAstwa wizualnego w przypadku
porownania znakdéw graficznych jest sytuacja, kiedy element graficzny jest postrzegany wzrokowo
w sposdb identyczny lub podobny.

Przykfad znakéw podobnych

e ==

_‘?T[» |

a7 1 Wyrok TSUE z dnia
\| i 10 listopada 2011 r., T-22/10

Wyrok TSUE z dnia
8 pazdziernika 2014 r.,
T-342/12

Wyrok Sadu z dnia 7 lutego
2012r., T-424/10

4.3.2.3. Znak stowno-graficzny

W ocenie podobienstwa znakéw stowno-graficznych istotne jestzbadanie, ktory
z elementdéw stanowi dominujgcy badz najbardziej odrézniajgcy element tego znaku towarowego.
Przyktady znakéw podobnych

E Wyrok WSA w Warszawie z dnia

26 lutego 2015 r., VI SA/Wa
[:AMBERI I A MBERT 1896/14, wyrok NSA z dnia

25 maja 2017 r., Il GSK 2512/15

™ HOSPITAL DA | T ( Wyrok TSUE z dnia 13 czerwca
2019r., T-357/18
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Przyktad znakdw niepodobnych

Wyrok SUE z dnia

DUSCHO Harmﬂny 12 wrzesnia 2012 .,

T-295/11

{8

Wyrok TSUE z dnia
17 pazdziernika 2019 r.,
T-628/18

fripan
YIENNOISERIE

= CAPRICE=

Pur Benrve -

4.3.2.4. Znaki tréojwymiarowe

Odnosnie do znakéw tréjwymiarowych nalezy stosowaé te same zasady, co w przypadku
znakéw dwuwymiarowych, z uwzglednieniem faktu, ze warstwa wizualna jest w przypadku tego
rodzaju oznaczen wyjatkowo wyrazna.

Przyktad znakéw podobnych

&

&

-
\\\«—v
o
N
r-««-e«

fs Decyzja Urzedu
Patentowego z dnia
‘ 10 marca 2008 r.,

( DT.Z.308073/J)

4.3.3. Poréwnanie fonetyczne

Podczas oceniania porownywanych oznaczen w warstwie fonetycznej nalezy wzigé pod
uwage liczbe ikolejnosé sylab iliter, ich brzmienie oraz akcent. W przypadku poréwnywania
znakéw pod wzgledem fonetycznym szczegdlng uwage nalezy poswiecié¢ ocenie wspdlnych sylab,
poniewaz istnienie podobienstwa fonetycznego stwierdza sie czesto na podstawie tych wspdlnych
sylab i ich identycznych lub podobnych kombinacji.

Przyktad znakéw podobnych

] ] Wyrok NSA zdnia 11 grudnia 2012 r., Il GSK
Villa Nova Villa nuova 1788/11

Przyktad znakéw niepodobnych

“‘IZ MERCK Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2005 r.,
\/ VI SA/Wa 1707/05
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Jezeli sporne znaki skfadajg sie ztakich samych lub bardzo podobnych sylab, lecz
wystepujacych w réznej kolejnosci, to nalezy uznac je za podobne w warstwie fonetyczne;j.
Przyktad znakédw podobnych

Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2007, Il GSK 265/06 , W ocenie
Sadu uzycie w porownywanych znakach tych cztonéw
jedynie w zmienionej kolejnosci nie réznicuje tych znakéw
w warstwie stownej w takim stopniu, aby wyeliminowac
niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcéw w btad, co do
pochodzenia ustug”

InvestHedge HEDGE INVEST | Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., T-67/08

TELEAUDIO AUDIOTELE

4.3.4. Porownanie znaczeniowe

,Dwa oznaczenia sgidentyczne lub podobne koncepcyjnie, jezeli sg odbierane jako
posiadajgce te samg lub analogiczng tres¢ semantyczng [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada
1997 r., C-251/95 SABEL]. Tre$¢ semantyczna jest tym, co znak ten oznacza, jakie skojarzenia budzi,
a w przypadku elementéw graficznych —tym, co przedstawia.

Przyktad znakéw podobnych

Wyrok NSA zdnia 21 lutego 2005 r., GSK

BANKIET BANKIETOWA 1364/04

Przyktad znakéw niepodobnych

Wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2006 r., Il GSK 250/05 ,,stowo
«KARATE» ma swojg okreslong, konkretng tresé¢ — oznacza
«pustg reke» znang z dalekowschodnich systeméw walki
wrecz. Stowo «KARATOX» samo w sobie jest oznaczeniem
KARATOX KARATE fantazyjnym idla przecietnego odbiorcy nie zawiera
zadnych desygnatéw, a ewentualnie koncéwka wyrazu
«TOX», «OX» w tej fantazyjnej zbitce stéw wskazuje na
toksycznosc”

Ekspert badajacy przeciwstawione oznaczenia w warstwie koncepcyjnej powinien sprawdzic¢
definicje stéw zawartych w znaku w stowniku jezyka polskiego lub innych dostepnych stownikach,
encyklopediach i podobnych zrédtach.

W niektdrych sytuacjach, na przyktad w odniesieniu do podstawowych stéow zjezyka
angielskiego — takich jak ,shop” czy,love”, oznaczenie bedzie zrozumiate dla przecietnego
odbiorcy. Sytuacja ta moze dotyczy¢ takze innych jezykdw obcych. W wyroku WSA w Warszawie
zdnia 18 pazdziernika 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 252/13, Sad stwierdzit, ze ,prawidtowo UP
odnidst sie do podnoszonej przez skarzgcg kwestii stopnia znajomosci jezykéw obcych, w tym jezyka
angielskiego. Proste i pospolite stowa bez trudu sg rozumiane przez osoby, ktdre nie postugujg sie
na co dzien znajomoscig tego jezyka. Stowa «hialu, skin i expert» do takiej grupy stow sie witasnie
zaliczaja. Skrot wystepujacy w przedmiotowym oznaczeniu «HIALU» jest czestym cztonem (czy jako
skrét, czy jako caty wyraz/wyrazenie) pojawiajgcym sie na kosmetykach najnowszej generacji”.
Podobnie, w wyroku z dnia 23 kwietnia 2013 r., WSA w Warszawie uznat, ze ,zmieniajaca sie
rzeczywisto$¢ — w tym gospodarcza — wymusita i wymusza znajomos$¢ tego jezyka, przynajmniej
w stopniu podstawowym w kazdej grupie spotecznej. Zatem zainteresowani w Polsce odbiorcy sg
w stanie odczytaé znaczenie stéw «NATIVE ENGLISH»”.
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Przyktad znakdw podobnych

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 pazdziernika

SKIN EXPERT | HIALU-SKIN EXPERT 2014 r., VI SA/Wa 252/13

W niektdrych sytuacjach pomimo =zapisania danego stowa niezgodnie zzasadami
prawidtowej pisowni porédwnywane oznaczenia bedg miaty identyczng tresé¢ semantyczng z uwagi
na identyczne brzmienie stow.

Przyktady znakéw podobnych

Wyrok Sadu z dnia 23

CMORE wrzeénia 2011 r., T-501/08

Wyrok Sadu z dnia 16
stycznia 2014 r., T-528/11

& EVER

Odnosnie do tresci semantycznej imion i nazwisk — sam fakt, ze dwa imiona lub nazwiska
mogg zostaé¢ zakwalifikowane do wspdlnej kategorii ,nazwisk” lub ,imion”, nie przesadza
o istnieniu podobienstwa w warstwie znaczeniowej (przyktadowo podczas poréwnywania imiona:
Karol i Ewa nalezy uzna¢ brak podobienstwa znaczeniowego, jednakze w przypadku imienia i jego
zdrobnienia, na przyktad Magda iMadzia — nalezy uzna¢ podobienstwo na ptaszczyznie
znaczeniowej).

FOREVER

Przyktady znakéw podobnych

MURUA Wyrok SPI z dnia 13 lipca 2005 r., T-40/03

Julidn Murua Entrena

&

ENZO FUSCO ANTONIO FUSCO | Wyrok SPI zdnia 1 marca 2005 r., T-185/03, ,,Sad
uwaza, ze omawiane oznaczenia charakteryzuje
pewne podobienstwo wynikajgce zfaktu, ze ich
najistotniejszy element charakteryzujacy jest
identyczny. Odnosnie do pozostatych elementéw
oznaczen, tj. imion «Antonio» i «Enzo», nie istnieje
w kazdym razie ani podobienstwo niskie, ani
znaczace”

Jezeli zgtoszony znak stanowi synonim znaku wczesniej zarejestrowanego lub jezeli silnie
nawigzuje znaczeniowo do znaku przeciwstawionego, jest to istotny argument przemawiajgcy
za istnieniem podobienstwa pordwnywanych znakéw [zob. System Prawa Prywatnego, t. 14b,
Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012].
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Przyktad znakdw podobnych

‘ i ak Wyrok WSA w Warszawie
ludw‘{k i wav a z dnia 2 pazdziernika 2014 r.,
/ @j ﬁ » VI SA/Wa 442/14

Przyktad znakdw niepodobnych

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 listopada 2008 r., VI
SA/Wa 1157/08, ,,organ prawidtowo przyjat, ze nie majg one
takiego samego znaczenia, nie sg synonimiczne, chociaz mogg
pochodzi¢ od tego samego imienia AGATA. Organ wzigt pod
uwage (...), iz dla imienia AGUSIA Zrédtem pierwotnym jest
zarébwno imie AGATA jak iAGNIESZKA. Dlatego ze
zdrobnienia, a wtasciwie spieszczenia AGUSIA nie sposdb
jednoznacznie ocenic jakie jest imie jego posiadaczki”

AGUSIA AGATKA

4.4. Reguly kolizyjne wypracowane w orzecznictwie

W praktyce orzeczniczej, jak rowniez w doktrynie, wyksztatcono szereg regut specjalnych,
wedtug ktérych ustala sie podobieidstwo poréwnywanych oznaczen w ramach réznych rodzajow
znakow.

Jedna z powszechnie przyjetych regutf stanowi, ze co do zasady poczatek stowa lub znaku ma
szczegblne znaczenie w kontekscie oceny podobienstwa, poniewaz przycigga uwage odbiorcy
bardziej niz koncéwka znaku.

Przyktad znakéw podobnych

SPA THERAPY SPA Wyrok SPI zdnia 25 marca 2009 r.,
T-109/07

Przyktad znakéw niepodobnych

COOL WATER COOLRIVER | Wyrok NSA z dnia 3 wrzeénia 2013 r.,
Il GSK 730/12

UROAKUT UROCYS Wyrok TSUE z dnia 20 wrzesnia 2018 r.,
T-266/17

Kolejna reguta, tzw. przejecie znaku zarejestrowanego w znaku zgtoszonym, wyraza sie tym,
ze zawarcie w pdzniejszym znaku wczesniejszego znaku stownego z dodaniem innego stowa
stanowi wskazéwke, co do podobienstwa znakéw [zob. wyrok ETS z dnia 6 pazdziernika 2005 r.,
C-120/04 MEDION AG]. Niemniej, NSA w wyroku z dnia 11 pazdziernika 2011 r. W sprawie sygn. akt
Il GSK 914/10 stwierdzit, ze nie ma, codo zasady, przeszkdd do inkorporowania w znaku
pozniejszym elementdw znanych we wczesniejszych znakach, o ile pdzniejszy znak zachowuje swoj
charakter odrdzniajagcy, niewprowadzajagcy w btad nabywcy co do pochodzenia towardw
oznaczanych tym znakiem.
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Przyktady znakéw podobnych

HELIOS AUTOHELIOS Wyrok NSA z dnia 27 wrzesnia 2006 r., Il GSK
132/06
Decyzja Urzedu Patentowego z dnia 31
: CAFE HARD ROCK stycznia .2001 r.—,w omawianych znakach
wystepuja te same stowa tylko
w zmienionym szyku”

Przyktad znakdw niepodobnych

ONLY ONLY FOR YOU Wyrok NSA z dnia 23 marca 2010 r., Il GSK
533/09

Nastepna zregut oceny podobiefAstwa znakéw towarowych odnosi sie do tzw. znakdéw
towarowych krétkich. Dtugos¢ oznaczen moze mie¢ wptyw na koricowg ocene réznic wystepujacych
miedzy nimi. Co do zasady, im krétszy jest dany znak towarowy, tym fatwiej relewantny krag
odbiorcéw dostrzeze poszczegdlne elementy sktadajgce sie na ten znak. Przyjmuje sie, ze z reguty
w znakach krdtkich (do 5 liter wtgcznie) wystarczy rdznica jednej litery, by wytgczy¢ podobienstwo.
W znakach stownych sredniej dtugosci (do 8 liter wigcznie) rézne powinny by¢ co najmniej dwie
litery [por. M. Kepiniski, Niebezpieczeristwo wprowadzania w btgd odbiorcéw co do Zrddta
pochodzenia towarédw w prawie znakdw towarowych, ZNUJ 1982, z. 2, str. 17—18]. Nalezy jednak
pamietaé, ze reguta ta nie moze by¢ stosowana automatycznie, gdyz w praktyce mogg wystepowac
oznaczenia krotkie, réznigce sie tylko jedng literg, a mimo to moga by¢ uznane za znaki podobne
w catosciowym odbiorze np. W sytuacji podobienstwa fonetycznego.

4.5. Wynik poréwnywania oznaczen

Samo stwierdzenie podobienistwa poréwnywanych znakdéw jest niewystarczajgce — nalezy
okresli¢ stopien tego podobienstwa. Zazwyczaj wyrdznia sie maty, sredni lub wysoki poziom
podobienstwa. Konkluzja dotyczaca stopnia podobienstwa oznaczen we wszystkich trzech
ptaszczyznach: fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej, powinna by¢ wynikiem oceny wszystkich
relewantnych czynnikéw, o ktérych byta mowa wczesdniej (oceny elementéw dominujacych,
dystynktywnych itd.). Okreslony stopie podobiefistwa oznaczen bedzie miat istotne znaczenie
w odniesieniu do catosciowej oceny ryzyka niebezpieczerstwa wprowadzenia w btad.

5. Niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad

5.1. Niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad - definicja

W doktrynie przyjmuje sie, iz niebezpieczernstwo wprowadzenia w btad odbiorcéw polega
na mozliwosci btednego, nieodpowiadajgcego rzeczywistosci, przypisania przez przecietnego
odbiorce danego towaru uprawnionemu z rejestracji z uwagi na znak, ktéry zostat na ten towar
natozony. Niebezpieczenstwo to jest rezultatem podobienstwa towardw i podobienstwa oznaczen
[por. R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red.
R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 749].

5.1.1. Rodzaje

Przy ocenie podobienstwa oznaczenn nalezy mie¢ nauwadze nietylko mozliwosé
rzeczywistego pomylenia znakéw, ale réwniez uznania, ze informujg one o zwigzkach taczacych
dwa odrebne przedsiebiorstwa. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem europejskim
prawdopodobienstwo wprowadzenia w bfad wystepuje takie wtedy, gdy istnieje ryzyko,
ze odbiorcy mogag nabra¢ przekonania, ze dane towary lub ustugi pochodzg ztego samego

107



przedsiebiorstwa lub, w zaleznosci od sytuacji, z przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo
[zob. wyrok ETS z dnia 29 wrze$nia 1998 r., C-39/97 Canonl].

Na tle orzecznictwa saddéw europejskich mozna rozréznié:

1. Bezposrednie wprowadzenie w btgd — niebezpieczedstwo wprowadzenia w btad
w znaczeniu waskim.

Bezposrednie wprowadzenie w btagd polega na mozliwosci powstania pomytek wsréd
odbiorcéw danych towardw lub ustug, ktérzy uznaja, ze towary sygnowane znakiem towarowym
pochodzg z przedsiebiorstwa uprawnionego do innego znaku towarowego.

2. Posrednie wprowadzenie wbtad — niebezpieczeistwo wprowadzenia w btad
w znaczeniu szerokim.

Posrednie wprowadzenie w bfad polega na mozliwosci uznania przez przecietnego odbiorce,
ze uprawnionych do poréwnywanych znakdéw tacza zwigzki gospodarcze.

Posrednie wprowadzenie w btgd ma miejsce w przypadku, gdy potencjalny odbiorca
co prawda rozrdznia towary lub ustugi i nie przypisuje ich jednemu uprawnionemu, ale btednie
uznaje, ze pomiedzy uprawnionymi dodanych znakédw istnieje zwigzek o charakterze
gospodarczym.

W szczegdlnosci domniemanie takie wystepuje w sytuacji, gdy potencjalny odbiorca uznaje,
ze towary lub ustugi znajdujg sie pod kontrolg wtasciciela danego znaku towarowego i to nawet
wtedy, gdy w opinii przecietnych odbiorcéw oznaczane poréwnywanymi znakami towary lub ustugi
maja rézne miejsca produkc;ji.

Zwigzki gospodarcze wystepujg gtéwnie w odniesieniu do przedsiebiorstw nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe] (np. spotka nadrzedna i kontrolowane przez nig tzw. spotki corki).

Inny przykfad takich powigzan mogga stanowi¢ podmioty, ktére zawarty umowy dotyczace
licencji, sprzedazy lub dystrybucji danych towardéw.

5.1.2. Niebezpieczeristwo wprowadzenia w btad a niebezpieczenstwo skojarzenia

Pojecie niebezpieczenstwo wprowadzenia w btgd nie jest tozsame z niebezpieczenstwem
skojarzenia pomiedzy znakami. Samo skojarzenie znakdw ze sobg nie zawsze prowadzi bowiem
do stwierdzenia  wystgpienia  niebezpieczenstwa  wprowadzenia  w btad. Niemniej,
niebezpieczenstwo wprowadzenia wbtgd moze w szczegdlnosci obejmowaé skojarzenie
ze znakiem wczes$niejszym [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 SABEL].

5.1.3. Niebezpieczeristwo wprowadzenia w btad a inne przestanki okreslone w art. 132 ust. 1
pkt 3 pwp

Niebezpieczernstwo wprowadzenia w btad zaktada jednoczesne istnienie:

— identycznosci lub podobienstwa pomiedzy znakiem zgtaszanym a znakiem

wczeshiejszym oraz

— identycznosci lub podobienstwa pomiedzy towarami i ustugami, dla ktérych dokonuje sie

zgtoszenia, a tymi, dla ktdrych zarejestrowany zostat znak towarowy z wczesniejszym
pierwszenstwem.

Wymienione przestanki powinny by¢ spetnione kumulatywnie [zob. wyrok ETS z dnia 12
pazdziernika 2004 r., C-106/03 P Vedial]. Oznacza to, ze w przypadku stwierdzenia braku
wystgpienia jednej z nich nie mozna stwierdzié¢ prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad.

Podobienstwo oznaczern oraz podobienstwo towardw lub ustug, dla ktérych znaki
sg zgtaszane lub zarejestrowane, wyznaczajg zakres ochrony znaku towarowego. Wysoki stopien
podobienstwa towaréw lub ustug, do oznaczania ktdrych stuzg poréwnywane znaki, moze by¢
bowiem zniwelowany niewielkim stopniem podobienstwa samych oznaczen. |odwrotnie —
w przypadku niskiego stopnia podobienstwa danych towardw i ustug, wyzszy stopien podobienstwa
oznaczen moze zdecydowac o spetnieniu przestanki wprowadzenia w btad [zob. wyrok ETS z dnia
29 wrzesnia 1998 r., C-39/97 Canon)].
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5.2. Catosciowa ocena niebezpieczennstwa wprowadzenia w btad
5.2.1. Uwagi ogdlne

Ocena niebezpieczenstwa wprowadzenia w bfad powinna mie¢ charakter catosciowy
i uwzgledniac wszystkie istotne okolicznosci stanu faktycznego [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada
1997 r., C-251/95 SABEL].

To, czy w konkretnym wypadku wystepuje niebezpieczeristwo wprowadzenia w btad, zalezy
od ogodlnej oceny kilku zaleznych od siebie kryteriéw, takich jak:

— podobienstwo towaréw i ustug,

— podobienstwo oznaczen,

— wiasciwy krag odbiorcow,

— wystepowanie odrdzniajacych idominujacych elementéw w kolidujacych ze sobg

oznaczeniach,

— stopien rozpoznawalnosci wczesniejszego znaku towarowego,

— inne czynniki.

W toku oceny niebezpieczeristwa wprowadzenia w btgd w pierwszej kolejnosci konieczne
jest ustalenie wymienionych wyzej czynnikdw, a nastepnie okreslenie ich znaczenia w kazdej
indywidualnej sprawie.

5.2.2. Kryteria oceny niebezpieczeristwa wprowadzenia w btad
5.2.2.1. Witasciwy krag odbiorcéw, przecietny odbiorca

Powszechnie przyjmuje sie, ze podstawowe znaczenie przy ocenie prawdopodobieristwa
wprowadzenia w btgd ma opinia odbiorcdow towaréw sygnowanych okreslonym znakiem
w zwyktych warunkach obrotu.

Zgodnie zorzecznictwem saddw europejskich decydujgcg role w ogdlnej ocenie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btgd odgrywa sposdb postrzegania znakéw przez
przecietnego konsumenta danego typu towardw lub ustug [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r.,
C-251/95 SABEL].

Powstanie ryzyka wprowadzenia w btagd odbiorcéw to takze jedna z przestanek wynikajgcych
z przepisu art. 132! ust. 1 pkt 3 pwp.

W literaturze inatle orzecznictwa saddw unijnych mozna rozrézni¢ dwie kategorie
odbiorcéw towardow: wiasciwy krag odbiorcéw oraz przecietnego odbiorce towardw.

5.2.2.2. Definicja wtasciwego kregu odbiorcéw

Witasciwy kragg odbiorcow to aktualni lub potencjalni nabywcy towaréw sygnowanych
znakiem towarowym, czyli konsumenci, ktdrzy kupujg towary lub ustugi obecnie lub mogg dokona¢
ich zakupu w przysztosci.

Ustalenie wtasciwego kregu odbiorcow polega zatem na okresleniu adresatéw towardow lub
ustug oznaczanych znakiem towarowym i powinno by¢ dokonane z uwzglednieniem ich charakteru.

Za odbiorcow towardw i ustug bedg uznane wszystkie te osoby, ktére moga nabyc towary lub
skorzystaé z ustug na kolejnych etapach dystrybucji. Beda to przede wszystkim finalni odbiorcy
towarow i ustug, a takze inne osoby uczestniczace w ich produkcji lub dystrybucji.

Na podstawie orzecznictwa sgddw unijnych, uwzgledniajgcego kryterium charakteru danych
towardéw i ustug [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-375/97 General Motors Corporation],
mozna dokonad rozréznienia pomiedzy:

— ogétem odbiorcow — osobami, ktére dokonujg zakupu towardw iustug wcelu

zaspokojenia swoich osobistych potrzeb, a

— odbiorcami profesjonalnymi/odbiorcami wyspecjalizowanymi.

Powszechnie akceptowany jest poglad, iz wystarczajgcym do stwierdzenia wystepowania
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad jest ustalenie, ze znaczaca czes¢ witasciwego kregu
odbiorcéw spornych towardow lub ustug moze zosta¢ wprowadzona w btgd co do pochodzenia
towarow lub ustug. Nie jest zatem konieczne ustalenie, ze mozliwo$¢ wprowadzenia w btad dotyczy
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wszystkich istniejgcych lub potencjalnych konsumentéw danych towardéw lub ustug. Wystarczajgce
jest juz bowiem samo ryzyko wprowadzenia w btgd nawet czeséci odbiorcow, niezaleznie od tego,
czy rzeczywiscie taki btad zaistniat [zob. wyrok NSA z dnia 4 wrzesnia 2014 r., Il GSK 1061/13].

5.2.2.3. Krag odbiorcéw, dla ktérych oceniane jest prawdopodobienstwo wprowadzenia
w btad

Podczas ustalania wtasciwego kregu odbiorcéw w pierwszej kolejnosci nalezy wskazac grupe
konsumentéw towardw i ustug oznaczanych poréwnywanymi znakami towarowymi, ktére uznano
za identyczne lub podobne.

W zaleznosci od okolicznosci danego przypadku wifasciwy kragg odbiorcéw okreslonego
rodzaju towardéw i ustug moze byé bardzo zréznicowany.

Odbiorcami danych towaréw mogg by¢ zaréwno osoby fizyczne, jak i prawne. Osoby, ktére
kupujg dane towary w celu zaspokojenia wiasnych potrzeb, jak itakie, ktére kierujg sie innymi
wzgledami, np. gospodarczymi.

W konkretnym przypadku moze sie zdarzy¢, ze aktualnymi ipotencjalnymi nabywcami
danych towaréw mogg by¢ dwie odrebne grupy odbiorcéw. W takim przypadku przy ocenie
niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad nalezy wzigé pod uwage kazdg z nich.

Ustalenie, ze dany znak wywotuje wrazenie, ze towary nim oznaczone majg wspodlne Zrédto
ztowarami oznaczanymi znakiem towarowym z wczesniejszym pierwszenstwem, chociazby
u nabywcéw nalezgcych dojednej z grup odbiorcéw tych towardw, skutkuje stwierdzeniem
spetnienia przestanki niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad.

Przy ustalaniu wtasciwego kregu odbiorcow mozemy spotka¢ sie z nastepujacymi
przypadkami:

1. Towary lub ustugi obu znakdéw sg kierowane do ogétu odbiorcéw —witasciwym kregiem
odbiorcéw bedzie ogét konsumentow.

Przyktad

Artykuty spozywcze iodziezowe, ktére sg artykutami codziennego uzytku isg skierowane
do ogdtu odbiorcéw. Wiasciwym kregiem odbiorcéw tych towardw bedzie zatem ogét konsumentéw.

2. Towary lub ustugi obu znakéw sg kierowane do grupy odbiorcow wyspecjalizowanych
(odbiorcy profesjonalni) — wiasciwym kregiem odbiorcéw beda odbiorcy wyspecjalizowani.
Przyktad

Zakupu specjalistycznej aparatury medycznej dokonujg gtéwnie placéwki medyczne.
Urzadzenia medyczne sgtakze obstugiwane przez odpowiednio przeszkolony personel danej
placowki. Osoby te muszg zatem posiada¢ odpowiednig wiedze specjalistyczng iuznaje sie
je za odbiorcow profesjonalnych.

Odbiorcami urzadzenn medycznych mogg by¢ takze pojedyncze osoby prowadzace
indywidualng dziatalnos¢, np. lekarze posiadajacy praktyke indywidualng. Jednakze nawet w tych
wypadkach zakupu dokonuje osoba z odpowiednim przygotowaniem i wiedza.

3. Towary lub ustugi obu znakéw sg kierowane zaréwno do ogétu odbiorcéw, jak
i do specjalistow — witasciwym kregiem odbiorcow bedg obie grupy, jednak wieksze znaczenie
w danej sprawie bedzie miata opinia odbiorcow, ktérzy wykazujg sie nizszym poziomem uwagi.

Przyktad
Witasciwy krag odbiorcow srodkow farmaceutycznych sktada sie zaréwno z konsumentow
koncowych, czyli pacjentéw, jak ize specjalistbw — lekarzy ifarmaceutdw posiadajgcych

specjalistyczng wiedze medyczng lub farmaceutyczna.

W przypadku produktéw farmaceutycznych mozemy rozrézni¢ dwie grupy tych towardw.
Pierwszg z nich stanowig Srodki farmaceutyczne dostepne wytgcznie na recepte. W tym przypadku
wiasciwy krag odbiorcéw tych towardw bedzie sktadat sie jednoczesnie z oséb wykwalifikowanych
(lekarzy i farmaceutdéw), jak i pacjentéw [zob. wyrok ETS z dnia 26 kwietnia 2007 r., C-412/05 P
TRAVATAN].

Drugg grupe produktdw farmaceutycznych stanowig S$rodki farmaceutyczne, ktére
nie sg przepisywane lub sprzedawane przez wykwalifikowanych specjalistow, ale sg swobodnie
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dostepne na rynku. W tym przypadku przecietnym odbiorcg bedzie w wiekszosci przypadkdéw sam
pacjent.

Ustugi zklasy 39 polegajgce natransporcie, pakowaniu isktadowaniu towaréw
sg przeznaczone dla pojedynczych odbiorcéw, jak réwniez dla przedsiebiorstw przemystowych.
Nie sg to ustugi nabywane codziennie, sg jednak w powszechnym uzyciu. Przecietnymi odbiorcami
tych ustug bedg zatem, obok podmiotéw profesjonalnych, takze zwykli konsumenci.

5.2.2.4. Przecietny odbiorca towarow lub ustug — definicja

Kolejnym krokiem po ustaleniu wifasciwego kregu odbiorcow jest okreslenie, kim
sg modelowi nabywcy danych towardw lub ustug, czyli ich przecietni odbiorcy.

Przyjety przez sady europejskie wzorzec przecietnego odbiorcy ma jednolity charakter
na terytorium catej Unii Europejskiej.

Powszechnie przyjmuje sie, ze przecietny odbiorca okreslonej kategorii produktédw to osoba
wiasciwie poinformowana, dostatecznie spostrzegawcza irozsgdna [zob. wyrok ETS zdnia
22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer].

Przyjecie takiej definicji oznacza, ze przecietnym odbiorcg jest osoba dysponujaca okreslong
wiedzg o Swiecie, posiadajgca zdolno$é¢ do przyswajania informacji, ale podchodzaca do nich
z pewng dozg krytycyzmu, z uwagi na Swiadomos¢ komercyjnej roli znaku towarowego.

Ocena niebezpieczernstwa wprowadzenia w btgd dokonywana jest zatem zawsze z punktu
widzenia przecietnego odbiorcy, tj. osoby dobrze poinformowanej, wystarczajgco uwaznej
i racjonalnej, ktdra przynalezy do wtasciwego kregu odbiorcéw danych towardw lub ustug.

Ustalenie, ze modelowy przecietny odbiorca bedzie modgt przypuszczaé, iz oznaczone
porownywanymi znakami towary lub ustugi pochodzg ztego samego Zrédta bedzie zawsze
skutkowato wystgpieniem niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad.

Natomiast w sytuacji, gdy przecietny odbiorca w zaden sposéb nie bedzie mogt
domniemywac¢ pochodzenia towardw ztego samego przedsiebiorstwa, niebezpieczenstwo
wprowadzenia w btgd nie bedzie miato miejsca.

Sposdb postrzegania znakdw przez przecietnego odbiorce ma zatem kluczowe znaczenie przy
ocenie niebezpieczeristwa wprowadzenia w btad i zalezy od rodzaju towaréw i ustug.

5.2.2.5. Poziom uwagi odbiorcéw

Podczas ustalania poziomu uwagi przecietnego odbiorcy nalezy uwzglednié fakt, ze poziom
uwagi przecietnego konsumenta moze sie rézni¢ w zaleznosci od kategorii danych towardéw lub
ustug [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, wyrok NSA
z dnia 20 marca 2007 r., Il GSK 341/06].

Dodatkowo w sytuacji, gdy wtasciwy kragg odbiorcéw obejmuje dwie grupy nabywcéw (ogoét
konsumentéw i odbiorcow profesjonalnych), podczas ustalania modelu przecietnego nabywcy
nalezy wzig¢ pod uwage obie te grupy.

Uznaje sie, ze poziom uwagi przecietnego odbiorcy nie jest zalezny od wtasciwego kregu
odbiorcéw. W konsekwencji nie mozna uznaé, ze w kazdym przypadku ustalenia, ze wtasciwy krag
odbiorcéw bedzie obejmowat profesjonalistow, ich poziom uwagi bedzie zawsze wysoki. Wydaje
sig, iz profesjonalisci bedg poswiecali wiekszg uwage przy dokonywaniu wyboru towardw lub ustug,
dzieki czemu mogg dostrzegac rdznice, ktére nie bedg zauwazone przez normalnie uwaznego
odbiorce. Jednak nie mozna uznac powyzszego domniemania za zasade generalng, gdyz w sytuacji,
gdy towary lub ustugi sg uzywane przez okreslonego odbiorce profesjonalnego codziennie, poziom
jego uwagi moze by¢ przecietny lub nawet niski.

Poziom uwagi odbiorcow poswiecanej podczas zakupdw ma znaczgcy wptyw na dokonywany
przez nich wybér towaréw lub ustug. Tym samym poziom zaangazowania odbiorcow jest zalezny
od znaczenia, jakie dana decyzja ma dla konsumenta.
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1. Wysoki poziom uwagi

O wysokim poziomie uwagi potencjalnych odbiorcéw mozna moéwi¢ w przypadku zakupéw
towarow lub ustug, ktére sg kosztowne, dokonuje sie ich rzadko lub dotycza potencjalnie
niebezpiecznych przedmiotow.

Przyjmuje sie, ze dokonujac zakupoéw kosztownych towardw, np. tzw. débr luksusowych,
nabywca bedzie zwykle zachowywat wiekszg ostroznos¢ i kupi te towary tylko po doktadnym
rozwazeniu. Uwaga odbiorcow w tych wypadkach bedzie wzmozona takze z tego powodu, iz czesto
w przypadku towardw luksusowych odzwierciedlajg one status spoteczny ich wtasciciela.

Na ogét tez zakupy kosztownych towaréw bedg dokonywane rzadko, a przecietny odbiorca,
dokonujgc wyboru lub zakupéw tego typu produktéw, bedzie czesto korzystat z porady specjalisty
i poswieci im odpowiedni czas.

Przykfady

Samochody, gtéwnie zuwagi naich wysokie ceny, sgtowarami, przy zakupie ktoérych
przecietny odbiorca bedzie poswiecat wiekszg uwage niz w przypadku innych mniej kosztownych
produktow. Oczywistym wydaje sie bowiem, ze przecietny nabywca bedzie zwracat przy zakupie
nowego czy nawet uzywanego samochodu wieksza uwage niz podczas nabywania artykutéw
produkcji masowej. Nalezy zatem przyjagé, ze przecietny nabywca samochoddéw to osoba dobrze
poinformowana, ktéra uwzgledni wszystkie istotne czynniki, takie jak np. cena, zuzycie paliwa,
wiasne potrzeby, koszty ubezpieczenia itp.

Przyjmuje sie, ze przy zakupie i sprzedazy nieruchomosci odbiorca bedzie charakteryzowat
sie ponadprzecietnym poziomem uwagi. Zakupu nieruchomosci dokonuje sie rzadko, a decyzji tej
czesto towarzyszy ryzyko nie tylko finansowe. Potencjalny odbiorca przy zakupie nieruchomosci
uwzgledni wszystkie istotne czynniki, np. swojg zdolnos¢ finansowa, potrzeby swoje irodziny,
miejsce potozenia nieruchomosci, wiarygodnosc zbywecy itp.

2. Niski poziom uwagi

O niskim poziomie uwagi méwimy w przypadku towardw, ktére kupujemy bez wiekszego
zastanowienia. Dotyczy to przede wszystkim zakupdw dokonywanych codziennie, a nabywane
w ten sposdb produkty charakteryzujg sie czesto niskg cena.

Przyktad

Zakup podstawowych produktow spozywczych, ktérych dokonujemy codziennie,
nie wymaga wysokiego poziomu uwagi odbiorcéw. Zakupy te czesto robi sie bez wiekszego
zastanowienia, a po towary te czesto siega sie automatycznie.

5.2.3. Podobienstwo towaréw i ustug

Zgodnie z brzmieniem art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, by sprzeciw mdgt zostac¢ uznany za zasadny,
zgtoszony znak musi stuzy¢ do oznaczania identycznych lub podobnych towardw lub ustug co znak,
na ktorym opiera sie sprzeciw, o ile zachodzi ryzyko wprowadzenia w btgd odbiorcéw.

Oznacza to, ze konieczng przestanka zastosowania niniejszego przepisu jest stwierdzenie
identycznosci lub podobienstwa towardéw i ustug, do oznaczania ktérych stuzg poréwnywane znaki,
tj. znak zgtoszony iznak zwczesniejszym pierwszenstwem, na ktorym opiera sie sprzeciw.
Wykluczenie tej przestanki czyni dalsze badanie podobienstwa znakéw niezasadnym.

Badanie podobienistwa znakdw towarowych rozpoczgé¢ zatem nalezy od rozstrzygniecia
kwestii wstepnej, a mianowicie od dokonania oceny, czy towary lub ustugi, do oznaczania ktérych
stuzy¢ ma znak towarowy, sg identyczne lub podobne. Dopiero przesgdzenie o podobienstwie tych
towarow implikuje koniecznosé dokonania poréwnania oznaczen.

Podczas dokonywania oceny podobienstwa towardw lub ustug bierze sie pod uwage towary
lub ustugi, do oznaczania ktdrych ma stuzy¢ znak zgtoszony, izestawia sie je ztowarami lub
ustugami, na ktére naktadany jest znak wskazany jako podstawa sprzeciwu.

W przypadku stwierdzenia identycznosci towardw i ustug nalezy przejs¢ do badania kolejnej
przestanki okreslonej w omawianym przepisie, czyli ustalenia wystgpienia identycznosci czy tez
podobienstwa oznaczen [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2009 r., VI SA/Wa 1671/08].
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W sytuacji, gdy w danej sprawie nie wystepuje identycznos¢ towardw, przeprowadza sie
badanie ich podobienstwa, a w przypadku jego wystgpienia okresla sie jego stopien.

Uznaje sie, ze towary sg podobne, gdy przecietny odbiorca tych towaréw moze uznad,
w przypadku natozenia na nie identycznego znaku, ze pochodzg one zjednego itego samego
zrodta. W toku oceny podobienistwa towardw nalezy rowniez uwzglednié wszystkie istotne czynniki,
ktore okreslajg relacje pomiedzy towarami lub ustugami (charakter, przeznaczenie, uzywanie,
ich komplementarnosg).

W przypadku stwierdzenia podobieristwa towardw i ustug oraz po okresleniu jego stopnia nalezy
przej$¢ do badania, czy w danej sprawie wystepuje identycznos¢ lub podobienstwo oznaczen.

Przyjmuje sie natomiast, ze brak podobienstwa towaréw wyklucza mozliwos¢ zastosowania
art. 132 ust. 1 pkt 3 pwp [por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 marca 2009 r., VI SA/Wa 2202/08].

Kryteria oceny podobiestwa towardw iustug szerzej zostaly opisane w rozdziale
2 — Poréwnanie towardw i ustug.

5.2.4. Podobienstwo oznaczen

Zgodnie z brzmieniem art. 132! ust. 1 pkt 3 pwp identycznosé lub podobienstwo oznaczen
jest podstawowgq przestanka, ktéra powinna by¢ analizowana przy ocenie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad.

W toku badania oznaczen bierze sie pod uwage znak towarowy zgtoszony oraz wczesniejszy
znak, wskazany jako podstawa sprzeciwu, w formie zarejestrowanej przez wtasciwy organ na rzecz
osoby trzeciej.

Podczas dokonywania poréwnania oznaczehn w pierwszej kolejnosci ustala sig,
czy przeciwstawione znaki sg identyczne. W przypadku stwierdzenia braku identycznosci oznaczen
przechodzi sie do oceny ich ewentualnego podobieristwa oraz ustala sie jego stopien.

Badanie poréwnywanych oznaczen wymaga zastosowania odpowiednich kryteridw oceny.
Przyjmuje sie, ze dwa znaki sg podobne, jezeli z punktu widzenia odbiorcéw towardéw sgone
co najmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach [zob. wyrok SPI z dnia 23
pazdziernika 2001 r., T-6/01 Matratzen Concord].

Jednakze zgodnie ze wspdlng praktykg [por. Wspdlny komunikat dotyczqcy wspdlnej praktyki
w zakresie wzglednych podstaw odmowy — prawdopodobieristwo wprowadzenia w btgd (wptyw
elementow pozbawionych charakteru odrdzniajgcego/o charakterze mato odrézniajgcym)
z 2 pazdziernika 2014 r.], gdy znaki majg wspdlny element o charakterze nieznacznie odrdzniajgcym
lub pozbawionym charakteru odrézniajgcego, ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad
skupia sie na wptywie elementéw niepokrywajgcych sie na catosciowe wrazenie wywierane przez
znaki. Uwzglednia ona podobienstwa lub rdéznice oraz charakter odrdzniajacy elementéw
niepokrywajacych sie.

Pokrywanie sie elementu o charakterze nieznacznie odrézniajgcym zwykle nie skutkuje samo
w sobie ryzykiem wprowadzenia w bfad odbiorcow.

Przyktad z dokumentu wspdlnej praktyki

L DURALUX VITALUX Klasa 44: pielegnacja

urody

Brak ryzyka wprowadzenia w btgd odbiorcéw

Tym niemniej jezeli pozostate elementy zawarte w znakach, ktére majg wspdlny element
o charakterze nieznacznie odrdzniajgcym, majg jeszcze mniejszy lub tak samo staby charakter
odrdzniajacy badz majg niewielki wptyw wizualny, a ogdlne wrazenie wywierane przez znaki bedzie
podobne, to zaistnieje ryzyko wprowadzenia w btagd odbiorcéw. Tak samo bedzie w przypadku, gdy
ogdlne wrazenie wywierane przez znaki bedzie bardzo podobne lub identyczne.

W przypadku znakéw, ktére majg wspdlny element pozbawiony charakteru odrdzniajgcego,
jego pokrywanie sie nie skutkuje ryzykiem wprowadzenia w btad odbiorcéw, chyba ze znaki
zawierajg rowniez inne elementy graficzne lub stowne, ktére sg podobne, a ogdlne wrazenie
wywierane przez znaki jest bardzo podobne lub identyczne.
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Przyktady z dokumentu wspdlnej praktyki

Klasa 19: materialy
GREENGRO GREENFLUX budowlane
klasa 37: uslugi

budowlane

Brak ryzyka wprowadzenia w btad odbiorcow

Klasa 9: kolektory
TRADENERGY TRACENERGY energil sloneczngj do

wytwarzama encrgn

elektryczne)

Ryzyko wprowadzenia w btad odbiorcow

Klasa 9: kolektory

ECO‘; ENERGY Y ENERGY | et

elektryczney

Ryzyko wprowadzenia w btad odbiorcow

Badanie podobienrstwa oznaczed powinno by¢ dokonywane w trzech nastepujacych
ptaszczyznach: wizualnej, fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej).

Nalezy jednak zwréci¢ uwage, ze ocena znakdéw na wszystkich ptaszczyznach bedzie czasami
niemozliwa z uwagi na charakter oznaczenia. Przyktadowo nie mozna dokona¢ analizy warstwy
fonetycznej znakdw, ktdre sktadajg sie jedynie z elementéw graficznych.

Wynik oceny poréownywanych oznaczen moze by¢ rdziny w zaleznosci od pfaszczyzny,
w ktdérej dokonujemy analizy. W jednej warstwie mozna bowiem stwierdzi¢ wysoki stopien
podobiefstwa, podczas gdy winnej pfaszczyznie to podobiedstwo bedzie minimalne Ilub
nie wystgpi w ogole.

W orzecznictwie przyjmuje sie jednak, ze do stwierdzenia podobienstwa oznaczern moze by¢
juz wystarczajace ustalenie podobienstwa na jednej z ptaszczyzn [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca
1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer; wyrok WSA w Warszawie zdnia 15 stycznia 2007 r.,
VI SA/Wa 2002/06]. Stwierdzenie podobienstwa wystepujgcego na jednej ptaszczyzinie nie oznacza
jednakze braku koniecznosci przeprowadzenia poréwnania znakdw na pozostatych ptaszczyznach,
oile jest to mozliwe z uwagi na charakter znaku towarowego. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze silna
réznica pomiedzy znakami na jednej ptaszczyznie, pomimo podobieristwa istniejgcego w innych
warstwach, wykluczy catkowicie niebezpieczeristwo wprowadzenia w btad.

Ocena podobienstwa znakdw powinna zosta¢ przeprowadzona z uwzglednieniem
wszystkich skfadnikdw poréwnywanych oznaczen. Oznacza to, ze oceny oznaczen powinno
dokonywac sie w pierwszej kolejnosci na poszczegdlnych ptaszczyznach, a nastepnie na wszystkich
ptaszczyznach tgcznie.

Stwierdzenie braku podobienstwa pomiedzy znakami wyklucza mozliwosé zastosowania
art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, nawet w przypadku gdy oznaczenia te sg naktadane na identyczne towary
[zob. wyrok NSA z dnia 20 wrzesnia 2007 r., Il GSK 113/07; wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 marca
2014 r., VISA/Wa 1907/12].

Stwierdzenie braku podobienstwa oznaczen jest takze rdwnoznaczne ze stwierdzeniem
braku wprowadzenia w btad odbiorcow.

W przypadku stwierdzenia podobienstwa oznaczen, konieczne jest natomiast ustalenie jego
stopnia, gdyz ma on podstawowe znaczenie przy catoSciowej ocenie wprowadzenia w btad [zob.
wyrok NSA z dnia 16 wrzesnia 2014 r., Il GSK 1023/13].

Powszechnie przyjmuje sie wtej kwestii terminologie stosowang w orzecznictwie sgdow
europejskich, a tym samym stopien podobienstwa oznaczen okreslany jest jako wysoki, Sredni lub niski.

Kryteria oceny podobienstwa oznaczen zostaty szerzej opisane w rozdziale 4 — Porownanie
oznaczen.
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5.2.5. Elementy dominujace i odrdzniajace

Ocena podobienstwa znakédw musi by¢ przeprowadzona catosciowo, tzn. jej przedmiotem
muszg byé dwa znaki postrzegane jako cato$¢, co oznacza, ze obejmuje ona koniecznosc
uwzglednienia wszystkich sktadnikéw kolizyjnych oznaczen.

W ramach oceny podobieristwa znakdédw nie mozna ograniczy¢ sie do badania tylko jednego
elementu tworzgcego dany znak towarowy. Poréwnania nalezy dokona¢ poprzez analize znakéw
postrzeganych jako cato$¢, co nie oznacza, ze catosciowe wrazenie pozostawiane przez ztozony
znak towarowy w pamieci wtasciwego kregu odbiorcéw nie moze w niektérych przypadkach by¢
zdominowane przez jeden lub kilka elementdw.

Zgodnie ze wspdlng praktyka oceniany jest tez charakter odrdzniajgcy wszystkich elementéw
wczesniejszego znaku oraz pdzniejszego znaku, przy czym priorytet jest przyznawany elementom
pokrywajgcym sie.

Catosciowe wrazenie wywierane przez znak towarowy na odbiorcy moze powstaé na skutek
oddziatywania poszczegdlnych elementéw oznaczenia. W konsekwencji przecietny odbiorca moze
postrzegaé w znaku jego elementy dominujgce i odrdzniajace.

Stanowisko takie wynika przede wszystkim z orzecznictwa sgdéw europejskich, w ktérym
przyjmuje sie, ze catosciowa ocena podobieistwa pomiedzy znakami na poziomie wizualnym,
fonetycznym lub znaczeniowym (koncepcyjnym) musi opiera¢ sie na ogdlnym wrazeniu
stwarzanym przez znaki, zuwzglednieniem w szczegdlnosci odrdzniajacych idominujacych
elementéw znakdw [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 SABEL].

Zgodnie ze wspdlng praktyka, jesli ogdlne wrazenie wywierane przez znaki jest bardzo
podobne lub identyczne, to nawet gdy jest ono wynikiem pokrywania sie w poréwnywanych
znakach elementédw o charakterze nieznacznie odrézniajgcym, moze by¢ wystarczajgce do
stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w btagd odbiorcéw.
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5.2.5.1. Elementy dominujace

Oznaczenie zawiera element dominujgcy tylko wtedy, gdy sktada sie z co najmniej dwdch
mozliwych do zdefiniowania skfadnikow. Przyjmuje sie bowiem, Zze znaki jednoelementowe
sg jednolicie postrzegane przez odbiorcéw znaku [por. R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego,
t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 762-763].

Niemniej, nalezy zauwazy¢, ze wtasciwy krag odbiorcéw moze czasami uznaé oznaczenie
w postaci jednego stowa za znak zbudowany z kilku elementéw. Sytuacja taka moze mie¢ miejsce
w szczegdlnosci w przypadku, gdy jedna czes¢ stowa bedzie miata jasne i oczywiste znaczenie,
natomiast pozostata czes¢ bedzie pozbawiona znaczenia lub bedzie miata inne znaczenie.

Ocena dominujgcego charakteru powinna zosta¢ przeprowadzona w odniesieniu do obu
porownywanych oznaczen.

W doktrynie iorzecznictwie przyjmuje sie, ze podczas badania podobienstwa oznaczen
nalezy uwzgledni¢ ogdlne wrazenie, jakie porownywane oznaczenia wywierajg na odbiorcy, dla
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ktérego tak naprawde decydujace znaczenie majg zbiezne elementy poréownywanych oznaczen
[zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 SABEL; wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r.,
I SA 4031/01].

Nalezy takze pamietaé, ze odbiorca kieruje sie przy wyborze towaru lub ustugi jedynie
pewnymi przewodnimi elementami oznaczen, zpominieciem ich drobnych rozbieznosci [zob.
wyrok NSA zdnia 8 listopada 2002 r., Il SA 4031/2001]. Wynika to zfaktu, ze w wiekszosci
przypadkéw nabywca, w momencie dokonywania wyboru, nie ma mozliwosci pordwnania obydwu
znakdéw i opiera sie jedynie na ogdlnym zarysie oznaczenia, ktérego poszukuje i ktére zachowat
w pamieci. Zakodowany w pamieci obraz znaku nie zawsze jest precyzyjny i moze ograniczy¢ sie
do tych elementdéw znaku, ktére byly tatwiejsze do zapamietania, a za takie uwaza sie zazwyczaj
elementy dominujace iodrdzniajgce. Oznacza to, ze obligatoryjnos¢ oceny ogdlnego wrazenia
wywotywanego przez znak nie wyklucza oceny jego poszczegdlnych elementéw. Jest to bowiem
istotne dla ustalenia, ktory element znaku determinuje jego catosciowy obraz.

W przypadku znakéw, w ktérych wystepuje wiele sktadnikow, kazdy z tych elementéw moze
w réznym stopniu oddziatywaé na potencjalnego odbiorce. Konieczne jestzatem okreslenie,
czy zbiezne elementy obydwu oznaczen posiadajg charakter dominujacy, czy tez odrdzniajacy, gdyz
dla nabywcy decydujgce znaczenie majg zbiezne elementy poréwnywanych oznaczen.

Ryzyko konfuzji wsréd konsumentéw moze by¢ znaczne, zwtaszcza w sytuacji, gdy zbiezne
elementy wobu znakach sgidentyczne np.fonetycznie iznaczeniowo [zob. wyrok WSA
w Warszawie z dnia 26 stycznia 2011 r., VI SA/Wa 1850/10].

W toku badania charakteru dominujacego jednego elementu lub kilku elementéw ztozonego
znaku towarowego nalezy wzig¢ pod uwage w szczegdlnosci samoistne cechy kazdego ztych
elementdéw i poréwnaé je z samoistnymi cechami innych elementéw. Ponadto dodatkowo mozna
uwzgledni¢ pozycje réznych elementéw w konfiguracji ztozonego znaku [zob. wyrok SPI z dnia
23 pazdziernika 2002 r., T-6/01 Matratzen Concord].

Przy ocenie dominujgcego charakteru elementu oznaczenia istotng role odgrywa pozycja
tego elementu w kompozycji znaku, jego rozmiar i kolorystyka. Zawsze tez nalezy oceni¢, w jakim
stopniu wyzej wymienione czynniki wptywajg na ogdlne wrazenie wywotywane przez ten element
u przecietnego odbiorcy.

Niewielki charakter odrdzniajgcy elementu ztozonego znaku towarowego nie musi jednak
oznaczac, ze element ten nie jest dominujgcy. W szczegdlnosci, z uwagi na umiejscowienie takiego
elementu w oznaczeniu lub jego rozmiar, moze on zdominowaé postrzeganie oznaczenia przez
odbiorce i zachowac sie w jego pamieci.

Ocena podobienstwa moze zaleze¢ wyfacznie od sktadnika dominujgcego jedynie w sytuacji,
gdy wszystkie pozostate sktadniki znaku towarowego sg bez znaczenia [zob. wyrok SUE z dnia
19 marca 2010 ., T-427/07 Mirto Corporacidon Empresarial].

Powszechnie przyjetg regutg jest, ze podobienstwo znakdw ocenia sie z uwzglednieniem
ich cech wspdlnych, a nie wedtug wystepujgcych w nich réznic. Zatem istnienie réznic pomiedzy
znakami nie wyklucza mozliwosci uznania znakéw za podobne. W tych przypadkach, gdy rdznice
pomiedzy znakami sg dominujgce, nalezy uznaé, ze ryzyko pomytki pomiedzy nimi jest mato
prawdopodobne. Natomiast gdy w znakach dominujg cechy wspdlne, to pomimo faktu
wystepowania w znakach pewnych rdéznic, odbiorca moze by¢ wprowadzony w btad, azatem
mozna mowic o podobienstwie stwarzajgcym niebezpieczenstwo wprowadzenia w bfad.

5.2.5.2. Elementy odrdzniajace

W orzecznictwie europejskim przyjmuje sie, ze zardwno charakter odrdzniajgcy
wczesniejszego znaku oraz odrdzniajgcy charakter poszczegdlnych elementéw ztozonych znakéw
stanowig istotne kryteria, ktére nalezy ustali¢ przed ogdlng oceng, czy moie wystgpic
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad.

Definicja charakteru odrdzniajgcego znaku znajduje swoje Zrédto w orzecznictwie sgddéw
europejskich. Przyjmuje sie, ze przy ocenie odrdzniajgcego charakteru znaku i ocenie, czy dany znak
ma wysoce odrdzniajgcy charakter, nalezy przeprowadzi¢ ogdlng ocene wiekszej lub mniejszej
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zdolnosci znaku do identyfikowania towardéw lub ustug, dla ktorych zostat zarejestrowany, jako
towaréw lub ustug pochodzacych zokreslonego przedsiebiorstwa, azatem do odréznienia
ich od towardéw lub ustug pochodzgcych z innych przedsiebiorstw [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca
1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer].

5.2.5.2.1. Charakter odréiniajacy wczesniejszego znaku towarowego jako catosci

Ocena odrézniajgcego charakteru musi by¢ przeprowadzona w odniesieniu do wszystkich
elementéw porownywanych oznaczen. Niemniej, charakter odrdzniajgcy znaku jako catosci
jest oceniany wytgcznie w odniesieniu do wczesniejszego znaku. Okresla on bowiem jego site
i zakres ochrony inalezy go uwzgledni¢ podczas oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia
w btad.

Przyjmuje sie, iz znaki towarowe o wysoce odrdzniajgcym charakterze wynikajagcym
zich natury lub z renomy, jaka cieszg sie na rynku, podlegaja wiekszej ochronie niz znaki o mniej
odrézniajgcym charakterze [zob. wyrok ETS z dnia 29 wrze$nia 1998 r., C-39/97 Canon].

5.2,5.2.2. Charakter odrdzniajacy poszczegdlnych elementow

Charakter odrézniajgcy poszczegdlnych elementdéw znaku moze by¢ rézny. W toku badania
charakteru odrdzniajgcego dokonuje sie zatem oceny, czy dany element znaku jest catkowicie
pozbawiony charakteru odrdzniajgcego lub tez czy posiada wysoki charakter odrdzniajacy.

Oznacza to, ze w trakcie oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w btagd przeprowadza
sie analize, czy zbiezne elementy poréwnywanych znakdw sg opisowe, czy tez posiadajg inne cechy,
ktore mogg wptywac negatywnie na odrdzniajacy charakter znaku [por. R. Skubisz [w:] System
Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017,
str. 764].

Konieczne jest takze ustalenie, czy te zbiezne elementy w mniejszym lub wiekszym stopniu
sg zdolne, by wskaza¢ na Zzrdédto towardw lub ustug.

Przyjmuje sie, zeznak towarowy Ilub element znaku nie bedzie miat charakteru
odrdzniajacego, jesli bedzie wytgcznie opisywat same towary i ustugi lub ich cechy takie jak jakosé,
warto$é, przeznaczenie, pochodzenie towardw i ustug itp. [por. art. 129! ust. 1 pkt 3 pwp] lub
przyktadowo bedzie sktadat sie z poje¢ uzywanych zwyczajowo w obrocie handlowym dla tego
rodzaju towardéw i ustug.

Odbiorcy sg bowiem skfonni uzna¢, ze opisowy lub inny element znaku o cechach, ktére
wplywajg na jego zdolnosé odrdzniajgcy, stanowi jedynie informacje o wtasciwosciach towardw lub
ustug, a nie zostat w nim uzyty w celu wskazania okreslonego zrédta pochodzenia tych towaréw lub
ustug. Przecietni odbiorcy podczas oceniania znaku jako catosci nie bedg postrzegaé zatem
elementu opisowego, ktéry stanowi jedynie czes¢ znaku, jako odrdzniajgcego lub dominujacego,
awiec jako stuzgcego do odrdinienia towardow lub ustug odtowaréw lub ustug innych
przedsiebiorstw. Ostatecznie decydujgce znaczenie ma jednak sposdb postrzegania oznaczenia
przez wtasciwy krag odbiorcow.

Znaki towarowe, ktére sktadajg sie w przewazajgcej czesci z elementdw opisowych
i niedystynktywnych, sg znakami stabymi. Ich zdolno$¢ odrdzniajgca wynika zazwyczaj z wyrazistej
warstwy graficznej, ktéra nadaje im jednak tylko minimalng zdolnos¢ odrézniajgcg. Zgodnie ze
wspalng praktyka: ,,Ze wzgledu na mniejszg zdolnos¢ stabego znaku do petnienia jego podstawowej
funkcji na rynku przyznany mu zakres ochrony w zakresie elementéw pozbawionych charakteru
odrdzniajgcego lub o charakterze nieznaczenie odrdzniajgcym powinien by¢ waski”. Jest to zasada,
o ktérej nalezy pamietad, jezeli opieramy swaj sprzeciw na wczesniej zarejestrowanym, ale stabym
znaku towarowym.
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5.2.6. Stopien rozpoznawalnosci znaku wczesniejszego

Przepis art.132' ust.1 pkt3 pwp nie wymienia stopnia rozpoznawalnosci znaku
z weczesniejszym pierwszenstwem jako jednej z przestanek jego zastosowania. Niemniej Trybunat
Sprawiedliwosci UE uznat, ze jest to jeden z czynnikdw, ktéry powinien by¢ brany pod uwage przy
ocenie niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad, gdyz wyznacza zakres ochrony znaku
towarowego [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer; wyrok
NSA z dnia 16 wrze$nia 2014 r., Il GSK 1023/13].

Powszechnie uznaje sie, ze niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad jest tym wieksze, im
wyzsza jest rozpoznawalnos¢ znaku z wczesniejszym pierwszenstwem. Oznacza to, ze mozliwe
jest wystgpienie przestanki niebezpieczenstwa wprowadzenia w bfad, takze w sytuacji stwierdzenia
matego podobienstwa pomiedzy towarami lub ustugami w przypadku duzego podobienstwa
znakéw iduzego stopnia ich rozpoznawalnosci. Stanowisko to znajduje uzasadnienie
w orzecznictwie sgddw europejskich, z ktérego wynika, ze czym wieksza jest zdolno$¢ odrdzniajaca
znaku towarowego — rozumiana jako jego rozpoznawalnos$é — tym wieksze jest niebezpieczenstwo
wprowadzenia w btad [zob. wyrok TSUE z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 SABEL].

Rozpoznawalnos$é znaku towarowego, a w szczegdlnosci jego renoma, powinna by¢
uwzgledniona przy ocenie, czy podobienstwo pomiedzy oznaczonymi towarami lub ustugami
jest na tyle duze, ze w danej sprawie mozna mowi¢ o powstaniu niebezpieczeristwa wprowadzenia
w btad.

Rozpoznawalno$é znaku z wczesniejszym pierwszenstwem rozumiana jest jako zdolnosc
wskazywania na okreslone zrddto pochodzenia towardw i ustug. Okreslana jest ona przez pryzmat
postrzegania tego oznaczenia przez potencjalnych odbiorcow, ktdrzy najego podstawie
identyfikujg towary i ustugi. Nie jest przy tym wystarczajgca sama znajomos¢ oznaczenia na rynku
[por. R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red.
R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 776].

Podsumowujac, przy ocenie niebezpieczeristwa wprowadzenia w btagd rozpoznawalnos¢
wczesniejszego znaku towarowego ma duzo mniejsze znaczenie niz pozostate przestanki [por.
R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R.
Skubisza, Warszawa 2017, str. 765]. Przywigzywanie zbyt duzej wagi do rozpoznawalnosci znaku
z wczesniejszym pierwszenstwem spowodowatoby bowiem umniejszenie przestanki podobienstwa
oznaczen [zob. post. ETS z dnia 24 kwietnia 2006 r., C-235/05 P L’Oréal].

118



5.2.7. Inne czynniki

Uznaje sie, ze w przypadku catosciowej oceny niebezpieczeistwa wprowadzenia w btad
z okolicznosci danej sprawy moze wynikac konieczno$é analizy innych czynnikdéw. Wsrdd nich moga
znalez¢ sie np. przynaleznosé do serii znakdw, rzeczywiste pomytki, a takze fakt koegzystencji
znakdw w obrocie.

Przyjmuje sie jednak, ze pominiecie tych kryteriéw podczas ustalania wystgpienia przestanki
wprowadzenia w btgd nie musi oznacza¢ wadliwej oceny tej przestanki.

5.2.7.1. Seria znakow

Jedng z okolicznosci uwzglednianych podczas oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia
w btad moze by¢ fakt, ze przecietny odbiorca btednie uznaje, ze rozpatrywany znak stanowi czesc¢
rodziny czy serii znakdw i przypisuje je jednemu uprawnionemu. Okoliczno$¢ ta moze mieé duze
znaczenie przy ocenie niebezpieczenstwa wprowadzenia w bfad.

W orzecznictwie sgdéw unijnych utrwalony jest poglad, ze znaki towarowe moga zostaé
uznane za nalezace do jednej serii lub rodziny znakdéw, w sytuacji gdy w znakach tych wystepuje
w catosci ten sam element odrdzniajacy w potgczeniu z innym elementem graficznym lub stownym,
ktory pozwala na ich odrdznienie, lub jesli znaki te charakteryzuje powtérzenie w nich tego samego
przedrostka lub przyrostka, ktdry wystepuje w znaku z wcze$niejszym pierwszenstwem [zob. wyrok
SPI z dnia 23 lutego 2006 r., T-194/03 BAINBRIDGE].

W przypadku serii znakéw prawdopodobiedstwo wprowadzenia w btad bedzie wynikaé
z faktu, ze przecietny odbiorca moze uznac, biorgc za podstawe pewne podobierstwo pomiedzy
znakami, ze nalezg one do danej serii znakédw. W konsekwencji nabywca moze mylnie uzna¢,
ze towary opatrzone tym znakiem pochodzg ztego samego Zrddta. Niebezpieczenstwo
wprowadzenia w bfad w tym przypadku nie wynika z faktycznego pomylenia znakdw, ale polega
na mozliwosci uznania przez przecietnego odbiorce, ze znak nalezy do serii znakéw.

W tym przypadku zgtoszony znak towarowy powinien by¢ nie tylko podobny do znakdéw
nalezacych do serii, lecz powinien wykazywac¢ takze cechy pozwalajgce na przyporzadkowanie
go do takiej serii.

Przynaleznos$¢ znaku do danej serii moze zosta¢ wytgczona w sytuacjach, w ktérych wspdlny
element umiejscowiony jest w przypadku zgtoszonego znaku towarowego w innym miejscu niz
jeston zwykle umieszczony w znakach nalezgcych doserii lub gdy ma on inng zawartos¢
semantyczng. Brak serii znakdw wystgpi rdwniez w przypadkach, gdy wspdlny element kolidujacych
ze sobg znakdéw nie posiada charakteru odrézniajgcego.

5.3. Podsumowanie

Konkludujac, warto zauwazyé, iz w literaturze przyjmuje sie, ze w przypadku stwierdzenia
istnienia jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych podobieristwa znakdw nalezy je rozstrzygac
na korzy$¢ uprawnionego doznaku zwczesniejszym pierwszenstwem. Tak wiec, gdy
po zastosowaniu wszelkich metod ustalenia niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad przecietnego
odbiorcy nie mozna jednoznacznie potwierdzié¢ lub zanegowad istnienia tego niebezpieczerstwa,
nalezy przyja¢, ze zachodzi kolizja miedzy przeciwstawionymi znakami towarowymi.
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ROZDZIAL Ill. Znak towarowy renomowany — art. 132! ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo wtasnosci przemystowej

1. Wstep

Wzgledna przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie stojgce w kolizji
ze znakiem renomowanym zostata wyrazona w art. 132! ust. 1 pkt 4 pwp. Zgodnie z jego trescig
po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela sie prawa ochronnego na znak
towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono
prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem narzecz innej osoby dla jakichkolwiek
towarow, jezeli uzywanie zgtoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny mogtoby
przyniesé zgtaszajagcemu nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru badz
renomy znaku wczesniejszego.

Zgodnie zutrwalonym orzecznictwem sadéw europejskich istnienie wskazanych wyzej
naruszen nalezy ocenia¢é w odniesieniu do sposobu postrzegania przecietnego, witasciwie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego irozsgdnego konsumenta tych towardw i ustug, dla
ktdrych znak ten zostat zarejestrowany [por. wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r., T-59/08 NIMEI LA
PERLA MODERN CLASSIC].

Prawo wtasnosci przemystowej w sposéb szczegdlny ksztattuje ochrone znakdw
renomowanych, przyznajgc im wyraznie rozszerzong ochrone. W zwigzku z powyzszym badanie
kolizji zgtoszonego oznaczenia ze znakiem renomowanym powinno by¢ oparte na analizie pieciu
przestanek wskazanych wart. 132! ust. 1 pkt4 pwp [zob. R. Skubisz [w:] System Prawa
Prywatnego, t. 14b, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012,
str. 716]. Przeprowadzone przez Urzad badanie bedzie obejmowaé sprawdzenie, czy zostang
tacznie spetnione ponizsze kryteria:

— przeciwstawiony znak jest renomowany;

— przeciwstawiony znak jest zarejestrowany lub zgtoszony z  wczesniejszym

pierwszenstwem (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne);

— pozniejszy znak jestidentyczny lub podobny do przeciwstawionego renomowanego
oznaczenia;

— pozniejszy znak zgtoszono dla , jakichkolwiek towardw”;

— uzywanie zgtoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogtoby przyniesé
zgtaszajagcemu nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru
badz renomy znaku wczesniejszego.

Wskazana metodologia jest takze uznana w orzecznictwie administracyjnym [wyrok NSA

zdnia 21 czerwca 2017 r., Il GSK 2782/15].

2. Charakterystyka znaku renomowanego

Ze wzgledu na brak normatywnej definicji pojecia ,renoma” oraz réznice terminologiczne
W jego rozumieniu pojawifa sie koniecznos¢ nadania mu jednolitego charakteru. Dokonat tego
Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej na drodze wyktadni celowosciowe]j [por. wyrok TSUE
z dnia 14 wrzes$nia 1999 r., C-375/97 Chevy].

2.1. Stopien znajomosci znaku

Gtéwnym kryterium branym pod uwage przy ocenie, czy mamy do czynienia ze znakiem
renomowanym, jest stopiel jego znajomosci (rozpoznawalnosci) wsréd wiasciwego kregu
odbiorcéw (kryterium iloSciowe). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sadow unijnych, aby
wczesniejszy znak towarowy spetniat wymaog renomy, ,,powinien by¢ znany wsrdd znacznej grupy
odbiorcéw, do ktorych skierowane sg towary lub ustugi oznaczone tym znakiem” [por. wyrok TSUE
z dnia 14 wrze$nia 1999 r., C-375/97 Chevy].
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Wymagany stopien znajomosci nalezy uznac za osiagniety, jezeli wczesniejszy znak towarowy
jest znany ,,znacznej czesci kregu odbiorcow”. Nie zdefiniowano jednak blizej, jaki odsetek kregu
odbiorcéw powinien byé uznany za ,jego znaczng cze$¢”. Dlatego badanie renomy musi by¢ zawsze
przeprowadzone w odniesieniu do wszystkich okolicznosci danej sprawy ipoza stopniem
znajomosci znaku powinno uwzgledniaé réwniez inne istotne okolicznosci, stanowigce informacje
o pozycji znaku na rynku [por. wyrok TSUE z dnia 14 wrze$nia 1999 r., C-375/97 Chevy; wyrok NSA
z dnia 27 lutego 2008 r., Il GSK 359/07].

2.2. Inne istotne czynniki

Przy ocenie renomy wczesniejszego znaku towarowego nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie
istotne czynniki, w szczegdlnosci udziat znaku towarowego w rynku, czestotliwos¢, zasieg
geograficzny iokres uzywania znaku, jak réwniez zakres ipoziom dziatan promocyjnych
dotyczacych tego oznaczenia oraz naktady poniesione nate dziatania [por. wyrok TSUE z dnia
14 wrzesnia 1999 r., C-375/97 Chevy]. Nie ulega jednak watpliwosci, ze czynniki te majg jedynie
charakter przyktadowy, a ich katalog nie jest zamkniety.

2.3. Znaczenie estymy znaku

Dowody iargumenty dotyczace dobrej opinii oraz estymy, jakg przypisuja oznaczeniu
przecietni odbiorcy, ani tez utrwalone w przeswiadczeniu konsumentéw wyobrazenie o walorach
towaru nie stanowig bezposredniego kryterium pozwalajgcego ustali¢, ze znak cieszy sie renoma.

Wyobrazenie odbiorcdw o walorach towaréw, wbrew znaczeniu stowa ,renoma” w jezyku
polskim, nie ma znaczenia dla samej kwalifikacji znaku wczes$niejszego jako znaku renomowanego.
Utozsamianie jakosci ze znakiem renomowanym bedzie jednak istotne przy ocenie, czy udzielenie
prawa ochronnego na pdzniejszy znak mogtoby by¢ szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru bgdz
renomy znaku wczesniejszego.

Znaki renomowane cechujg sie bowiem silniejszg zdolnoscig odrdzniajaca, wyptywajaca
z pozytywnych informacji i wyobrazen o wysokiej jakosci i prestizu przekazywanych przez taki znak
potencjalnym klientom, ktéra utatwia zbyt towardw oznaczonych tym znakiem. Jednoczesnie znak,
majacy wymierng wartos¢ rynkowa, stanowi znaczacy, a niekiedy dominujacy, sktadnik majgtkowy
przedsiebiorstwa [por. wyrok SA we Wroctawiu z dnia 3 pazdziernika 2007 r., | ACa 767/07].

3. Znak renomowany zarejestrowany lub zgtoszony z wcze$niejszym
pierwszenstwem

Renomowany znak towarowy moze stanowié podstawe sprzeciwu dla udzielenia prawa
ochronnego na pdzniejsze  oznaczenie identyczne lub podobne tylko, jesli sam
jest juz zarejestrowany. Innymi stowy, jezeli wczesniejszy znak renomowany nie zostat jeszcze
zarejestrowany, ale zostat zgtoszony do rejestracji z wczesniejszym pierwszenstwem, nie jest
spetniona jedna z przestanek wskazanych wart. 132! ust. 1 pkt4 pwp. W takim przypadku
konieczne jest ustalenie, jakie rozstrzygniecie zostanie podjete w sprawie wczesniejszego znaku
renomowanego.

4. Identycznosé lub podobienstwo pdzniejszego oznaczenia wzgledem
renomowanego znaku towarowego

Zarowno w art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp, jak i w art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp mowa jest o znakach
identycznych lub podobnych. Za wspdlng dla obu przepiséw mozna zatem uznaé wypracowang
metodologie oceny podobienstwa znakéw w odniesieniu do ich ptaszczyzn wizualnej, fonetycznej
i koncepcyjnej [zob. wyrok TSUE z dnia 23 pazdziernika 2003 r., C-408/01 Adidas-Salomon].

Nalezy jednak zauwazy¢, ze stopien podobienstwa oznaczen w poréwnywanych przepisach
bedzie inny, bowiem art. 132! ust. 1 pkt 3 pwp wymaga takiego stopnia podobienstwa znakow,
ktére skutkowa¢ moze wystgpieniem dodatkowej przestanki odmowy, tj. prawdopodobieristwa
wprowadzenia odbiorcow w btad. Natomiast przepis art. 132 ust. 1 pkt4 pwp nie wymaga,
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by ta dodatkowa przestanka byta spetniona.

Art. 132% ust. 1 pkt 3 Art. 132 ust. 1 pkt 4
»identyczny lub podobny do renomowanego
,identyczny lub podobny do znaku znaku towarowego (...), jezeli uzywanie
towarowego (...), jezeli zachodzi ryzyko zgtoszonego znaku bez uzasadnionej
wprowadzenia odbiorcéw w btad, ktore przyczyny mogtoby przyniesé zgtaszajgcemu

obejmuje, w szczegolnosci ryzyko skojarzenia nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla
znaku zgtoszonego ze znakiem wczesniejszym” | odrdzniajgcego charakteru bgdz renomy znaku
wczesniejszego”

Jak wskazat Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r., sygn. akt IV CSK 335/08,
»W odniesieniu do znaku renomowanego chodzi o podobieAstwo szczegdlnego rodzaju, gdyz
do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczenstwo, ze inny znak moze by¢ z nim skojarzony
(taczony)”. Istota podobienstwa do znaku renomowanego zostata ujeta takie w orzecznictwie
unijnym. W lad zanim przyjmuje sie, ze ,chociaz podobienstwo oznaczen jest przestanka
zastosowania tego przepisu, to wystarczajgcy jest taki stopien podobienistwa, ktéry prowadzi
do faczenia oznaczenia ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorcéw”. Nawigzujac
do wczesdniejszego wyroku w sprawie Chevy, Trybunat wskazat, ze gdy powstajg naruszenia
dotyczgce wczesniejszego renomowanego znaku towarowego, ,s3 one konsekwencjg pewnego
stopnia podobiefdstwa miedzy znakiem a oznaczeniem, zpowodu ktérego odbiorcy wigzg
oznaczenie ze znakiem, tj. taczg je, nawet jezeli ich nie mylg”. To, ze pdzniejszy znak przywodzi
na mysl przecietnemu, witasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwazinemu irozsgdnemu
konsumentowi znak wczesniejszy, jest jednoznaczne z istnieniem miedzy nimi zwigzku [zob. wyrok
TSUE z dnia 27 listopada 2008 r., C-257/07 Intel]. Doda¢ nalezy, ze im bardziej znak towarowy
jest znany wsréd odbiorcéw, tym bardziej wzmocniony jest charakter odrézniajacy tego znaku [zob.
wyrok Sadu Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych z dnia 8 marca 2007 r.,
XXIl GWzt 5/06].

Przyktad znakéw uznanych za podobne w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 4 pwp

Renomowany znak towarowy Pdzniejsze oznaczenie
L'OREAL o'leary

W orzecznictwie wskazano réwniez, ze ,,okolicznosé, iz pdzniejszy znak towarowy przywodzi
konsumentowi na mysl wczesniejszy znak towarowy jestjednoznaczna zistnieniem miedzy
kolidujgcymi ze sobg znakami zwigzku” [zob. wyrok ETS z 27 listopada 2008 r., C-252/07 Intel].
Jednoczesnie wyraznie zaznaczono, ze w kazdym przypadku ustalenie takiego zwigzku musi by¢
wynikiem catosciowej oceny. Badanie tonie moze ogranicza¢ sie wytgcznie do analizy
podobienstwa, lecz wymaga uwzglednienia innych kryteridéw, takich jak stopien znajomosci znaku
renomowanego, charakter towardw lub ustug oraz ewentualng niepowtarzalnosé¢ znaku
wczesniejszego.

W orzecznictwie europejskim podkresla sie, ze skoro art.8 ust.5 Rozporzadzenia
nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia 2017/1001) ogranicza sie do ustanowienia
wymogu, by istniejgce podobienstwo byto w stanie sprawié, ze zainteresowany krag odbiorcow nie
tyle pomyli kolidujgce ze sobg oznaczenia, co je skojarzy, czyli dostrzeze miedzy nimi zwigzek, to
nalezy z tego wywies¢, ze przewidziana przez ten przepis ochrona, z ktérej korzystajg renomowane
znaki towarowe, moze zostac¢ zastosowana, nawet jesli kolidujgce ze sobg oznaczenia wykazujg
nizszy stopien podobienstwa [zob. wyrok TSUE z dnia 23 pazdziernika 2003 r., C-408/01 Adidas-
Salomon; wyrok ETS z 27 listopada 2008 r., C-252/07 Intel Corporation].

W tym kontekscie celowe jest rowniez powotanie sie na wyrok NSA z dnia 12 pazdziernika
2012 r., sygn. akt Il GSK 849/09, w ktérym podniesiono, ze ,w $wietle art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp
[obecnie art. 132! ust. 1 pkt4 pwp], dla przyznania ochrony, o ktérej wnim mowa,
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nie jest potrzebne stwierdzenie ryzyka wprowadzenia w btad (ryzyka konfuzji), ale wystarczy taki
stopien podobiestwa pomiedzy renomowanym znakiem towarowym, a nawigzujgcym do niego
oznaczeniem, ktérego wynikiem jest ich mentalne tgczenie przez potencjalnego odbiorce”.

Zbadanie tej przestanki ma otyle istotne znaczenie, ze jezeli oznaczenia zostang uznane
za niepodobne nie nalezy bada¢, czy wystgpity inne przestanki wskazane w art. 132! ust. 1 pkt 4 pwp.

Znaki niepodobne nie moga wywotywadé skojarzen u kregu odbiorcéw, zatem nie moze by¢
mowy o nasladownictwie i swiadomym czerpaniu korzysci z cudzej renomy. Dlatego celowe
jest uznanie, ze ,brak podobieistwa miedzy znakami czyni zbednymi rozwazania na temat
wykorzystywania cudzej renomy, bowiem ,,warunkiem wstepnym” przyjecia, ze do wykorzystania
renomy doszto, jest ustalenie podobiedstwa miedzy znakami, za$ warunkiem drugim
jest ustalenie, ze znak wnioskodawcy renome posiada” [zob. wyrok WSA z dnia 30 sierpnia
2010r., VI SA/Wa 807/10].

Przyktad oznaczen uznanych za niepodobne w rozumieniu art. 132! ust. 1 pkt 4 pwp

Renomowany znak towarowy Pdzniejsze oznaczenie

GUcCC GUCIO

Wyrokiem Sadu Unii Europejskiej z 31 stycznia 2019 r., w sprawie T-215/17, utrzymanym
wyrokiem TSUE z dnia 1 pazdziernika 2019 r., stwierdzono brak podobieristwa zestawionych nizej
oznaczen.

Renomowany znak towarowy PdZniejsze oznaczenie

¢

Przyktad oznaczen uznanych za podobne w rozumieniu art. 132! ust. 1 pkt 4 pwp

Media Markt

Market!\Viadia

5. ,Jakiekolwiek towary”

Ochrona znakéw renomowanych okreslona w art. 132! ust. 1 pkt4 pwp wykracza poza
zasady specjalizacji, co oznacza, Zze rozcigga sie ona takze natowary iustugi niepodobne
do towardw i ustug, dla ktdrych zostat zarejestrowany wczesniejszy znak renomowany.
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Jak podkresla sie w orzecznictwie, naruszenie prawa ochronnego do renomowanego znaku
towarowego polega na ,bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub
podobnego doznaku renomowanego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek
towardw, jezeli takie uzywanie moze przynies¢ nienalezyta korzysé¢ lub byé¢ szkodliwe dla
odrdzniajgcego charakteru badz renomy znaku wczesniejszego” [zob. wyrok SN zdnia
3 pazdziernika 2008 r., V CSK 109/08].

6. Czerpanie nienaleznych korzysci lub szkodliwos¢ dla odrdzniajacego
charakteru bgdz renomy znaku wczesniejszego

Najbardziej ztozong i jednoczes$nie najbardziej pojemng z przestanek wskazanych w art. 132!
ust. 1 pkt 4 pwp jest przestanka ustanawiajaca formy ingerencji pdZniejszego oznaczenia w prawo
do znaku renomowanego. Ustawodawca wyréznit w tym zakresie trzy rodzaje naruszen:

— czerpanie nienaleznej korzysci;

— dziafanie na szkode charakteru odrdzniajacego;

— dziafanie na szkode renomy znaku.

Zaistnienie jednego zwyzej wskazanych rodzajéw naruszen wystarczy do tego, aby
omawiany przepis miat zastosowanie.

Dla ustalenia zaistnienia przestanki nienaleznej korzysci lub szkodliwosci dla odrdzniajgcego
charakteru badZz renomy znaku wczesniejszego wystarczajace jest przeprowadzenie dowodu
na wykazanie prawdopodobienistwa powstania szkody (przez ostabienie stopnia zdolnosci
odrdzniajgcej znaku towarowego lub jego renomy) lub uzyskania nienaleznych korzysci (przez
wykorzystanie charakteru odrdzniajgcego lub renomy znaku) w przysztosci [zob. wyrok NSA dnia
22 stycznia 2014 r., Il GSK 1600/12]. Podkresla sie zatem, ze uprawniony z rejestracji
renomowanego znaku towarowego nie ma obowigzku wykazania, ze jego znak towarowy zostat
rzeczywiscie naruszony.

6.1. Czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy

Czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajacego lub renomy wczesniejszego
znaku dotyczy sytuacji, w ktdrej zgtaszajacy podiniejszy znak korzysta z atrakcyjnosci
i rozpoznawalnosci wczesniejszego renomowanego oOznaczenia poprzez oznaczenie swoich
towarow lub ustug oznaczeniem identycznym lub podobnym do znaku renomowanego. Zgtaszajacy
korzysta tym samym z wypracowanego kapitatu w postaci wartosci reklamowej tego znaku. Takie
dziatania okresla sie mianem ,pasozytnictwa”, rozumianego jako dziatania zmierzajgce
do osiggniecia przez osobe trzecig korzysci z uzywania identycznego lub podobnego oznaczenia.

W orzecznictwie unijnym przyjmuje sie, ze przedmiotowg przestanke nalezy uznac
za spetniong, gdy ,osoba trzecia prdbuje, poprzez uzywanie oznaczenia podobnego
do renomowanego znaku towarowego, dziata¢ wjego cieniu, wcelu skorzystania zjego
atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzystaé, bez zadnej rekompensaty finansowej i bez
podjecia ze swej strony zadnego wysitku wtym kierunku, wysitek handlowy witozony przez
wiasciciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku” [zob. wyrok TSUE
zdnia 12 lipca 2011 r., C-324/09 L’Oréal]. Odnoszenie korzysci z takiego uzywania znaku przez
zgtaszajgcego podiniejsze oznaczenie powinno zosta¢ uznane za czerpanie nienaleznej korzysci
z charakteru odrdzniajgcego lub renomy ze wzgledu wysitek wtozony przez uprawnionego do znaku
renomowanego w wykreowanie i utrzymanie wizerunku znaku oraz nakfady poniesione na ten cel.

Zaréwno charakter odrdzniajacy, jak irenoma znaku towarowego muszg byé oceniane
z uwzglednieniem sposobu postrzegania tego znaku przez witasciwy kragg odbiorcéw. Zatem
istnienie naruszen polegajacych na dziataniu na szkode charakteru odrdzniajgcego lub renomy
wczesniejszego znaku towarowego nalezy ocenia¢ w odniesieniu do sposobu rozumowania
przecietnego, wtasciwie poinformowanego, dostatecznie uwaznego irozsgdnego konsumenta
towarow lub ustug, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany [zob. wyrok TSUE z dnia 27 listopada
2008 r., C-252/07 Intel].
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6.2. Dziatanie na szkode charakteru odrdzniajacego

Dziatania naszkode charakteru odrézniajgcego wczesniejszego renomowanego znaku
towarowego jest okreslane réwniez jako ,ostabienie”, ,pomniejszanie” czy ,rozmywanie” znaku
towarowego. Z dziataniem na szkode charakteru odrdzniajgcego mamy do czynienia, gdy zdolnos¢
tego znaku do identyfikowania towardw lub ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany i jest uzywany,
jest ostabiona z uwagi na wywofane uzywaniem pdZiniejszego znaku towarowego rozmycie
tozsamosci wczesniejszego znaku towarowego ijego wizerunku w oczach odbiorcéw. Ma
to miejsce zwtaszcza wodweczas, gdy wczesniejszy znak towarowy, ktéry wczesniej wzbudzat
bezposrednie skojarzenie z towarami lub ustugami, dla ktérych zostat zarejestrowany, nie jest
w stanie dziata¢ dtuzej w ten sposdb [zob. wyrok ETS z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07 Intel].

W nastepstwie dziatania naszkode charakteru odrdzniajgcego wczesniejszego
renomowanego znaku towarowego zachodzi proces ostabiania oddziatywania tego znaku
na odbiorcéw. Poprzez wprowadzenie narynek pdZniejszego oznaczenia — identycznego lub
podobnego do znaku renomowanego — systematycznie zmniejsza sie sita przyciggania znaku
renomowanego. Natomiast sygnowanie znakiem pdzniejszym innych towaréw w konsekwencji
powoduje, ze oznaczenie nie bedzie juz kojarzy¢ sie odbiorcom z konkretnym towarem badz ustuga.
Ostabia to zdolnos¢ renomowanego znaku towarowego do odrézniania towardw lub ustug
w obrocie.

Jak podkresla sie w orzecznictwie, przedstawienie dowodu na okolicznos¢, ze uzywanie
pozniejszego znaku towarowego dziata lub moze dziataé naszkode charakteru odrdzniajacego
wczesniejszego znaku towarowego, ,wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania
przecietnego konsumenta towardw lub ustug, dla ktdrych wczesniejszy znak towarowy
jest zarejestrowany, bedacej konsekwencjg uzywania pdzniejszego znaku towarowego lub duzego
prawdopodobienstwa, ze taka zmiana nastgpi w przysztosci”. Na ustalenie wystgpienia omawianej
przestanki nie ma natomiast wptywu kwestia, czy uprawniony do pdzniejszego znaku czerpie
korzysci z charakteru odrdzniajgcego oznaczenia renomowanego [zob. wyrok ETS z dnia 27 listopada
2008 r., C-252/07 Intel].

6.3. Dziatanie na szkode renomy znaku

Z dziataniem na szkode renomy znaku towarowego, okreslanym réwniez jako ,,przyémienie”
lub ,degradacja” znaku, mamy do czynienia, gdy towary, dla ktérych uzywane jest pdézniejsze
identyczne lub podobne oznaczenie, sg postrzegane przez odbiorcéw w taki sposdb, ze zmniejsza
sie atrakcyjnos¢ tego znaku towarowego. Niebezpieczernstwo to moze wystgpi¢ zwitaszcza, gdy
towary lub ustugi oferowane przez uprawnionego do pdzniejszego identycznego lub podobnego
znaku posiadajg wiasciwosci moggce wywierac negatywny wptyw na wizerunek znaku towarowego
[zob. wyrok ETS z dnia 18 czerwca 2009 r., C-487/07 L’Oréal].

W kontekscie badania wystgpienia tej przestanki, tj. dziatan na szkode renomy, pojecie
renoma nalezy utozsami¢ z pozytywnymi wyobrazeniami odnos$nie do towaru i znaku towarowego
powstajgcymi u odbiorcow. Dziatanie na szkode renomy oznacza dziatanie na szkode skojarzen
jakosciowych wywotywanych przez znak renomowany i opatrzone nim towary czy ustugi. Opisane
dziatania bez watpienia wptywajg negatywnie na wypracowang pozycje rynkowa zbudowang wokot
oznaczenia renomowanego.
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ROZDZIAL IV. Znak towarowy powszechnie znany — art. 132! ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo wtasnosci przemystowe;j

1. Wstep

Pojecie znaku towarowego powszechnie znanego, tzw. notoryjnego, nie zostato
zdefiniowane w prawie polskim. Definicji takiej nie zawierajg réwniez przepisy prawa unijnego czy
miedzynarodowego. Wynika to z trudnosci w ujeciu tego ztozonego zagadnienia w jeden wspdlny
normatywny model. Na forum miedzynarodowym wielokrotnie podejmowane byty proby
kategoryzacji czynnikdéw determinujgcych ocene notoryjnosci znaku.

Po raz pierwszy generalne zatozenia dotyczace ochrony znaku powszechnie znanego zawarte
zostaty w art. 6bis Konwencji paryskiej, ktéra jednoczesnie w zakresie szczegétowych uregulowan
dotyczacych tego znaku odsyta do ustawodawstw krajowych panstw cztonkowskich Zwigzku
Ochrony Wtasnosci Przemystowe;.

Konwencja paryska nie definiuje pojecia powszechnej znajomosci znaku towarowego, ale odnosi
sie do jego utrwalenia w Swiadomosci odbiorcéw. Zakres ochrony wskazany w art. 6bis Konweng;ji
paryskiej stat sie podstawa dla stworzenia pewnych ram pojeciowych tego terminu w Porozumieniu
TRIPS. Porozumienie TRIPS wart. 16 ust. 2 zd. 2 zawiera wskazéwki przydatne dla zdefiniowania
znaczenia tego pojecia. Przedmiotowy przepis wskazuje, ze dla okreslenia, czy znak towarowy jest
powszechnie znany, nalezy wzigé pod uwage przede wszystkim znajomos¢ tego znaku towarowego
w odpowiednim kregu odbiorcéw, z uwzglednieniem jego rozpoznawalnosci na terytorium panfstw
bedacych stronami porozumienia TRIPS, wynikajgcej z dziatan na rzecz promocji tego znaku.

Podkresli¢ nalezy, ze definicji znaku towarowego powszechnie znanego nie ujeto
w Rozporzgdzeniu Nr 2017/1001. Rowniez Dyrektywa 2015/2436 nie zawiera takiej definicji, jednak
w art. 5 ust. 2 lit. d. znajduje sie wskazanie, by w odniesieniu do znakdéw powszechnie znanych
w dacie zgtoszenia lub w dniu zastrzezenia pierwszenstwa stosowaé wyktadnie zgodng z art. 6bis
Konwencji paryskiej.

2. Wspolne zalecenia dotyczace ochrony znakéw towarowych
powszechnie znanych wydane przez WIPO

W roku 1999 Staty Komitet Prawa Znakdéw Towarowych, Wzoréw Przemystowych i Oznaczen
Geograficznych, dziatajacy przy WIPO, wydat rezolucje o wydaniu wspdlnego zalecenia dotyczacego
ochrony znakéw towarowych powszechnie znanych. Celem zalecenia byto wyjasnienie,
ujednolicenie iuzupetnienie miedzynarodowych przepiséw dotyczacych ochrony znakéw
towarowych powszechnie znanych.

W art. 2 wspdlnych zalecen znalazty sie wskazéwki uzyteczne dla ustalenia statusu znaku
notoryjnego w panstwie cztonkowskim, wsrdd ktérych wymienia sie nastepujgce kryteria:

— stopien znajomosci lub rozpoznawalnosci znaku w danym sektorze odbiorcow;

— czas, zakres i obszar geograficzny uzywania znaku towarowego;

— czas, zakres iobszar geograficzny promocji znaku towarowego (réowniez reklamy czy
rozpowszechnienia iprezentacji na targach lub wystawach towardw Ilub ustug
oznaczonych znakiem);

— czas iobszar geograficzny rejestracji lub zgtoszenia rejestracyjnego znaku w zakresie,
w jakim odzwierciedlajg one jego uzywanie lub rozpoznawalnos¢ znaku;

— skuteczne przyznanie praw do znaku towarowego, zwtaszcza zakres, w jakim znak zostat
uznany za powszechnie znany przez wiasciwe organy;

— wartosc¢ przypisywana znakowi.

Nalezy jednak stwierdzi¢, ze wymienione powyzej kryteria nie stanowig wyczerpujacej listy
przestanek stuzgcych ustaleniu, czy znak towarowy jest znakiem powszechnie znanym, poniewaz
ostateczna ocena w kazdym przypadku bedzie wynikata z indywidualnych okolicznosci danej sprawy. To,
czy dany znak jest powszechnie znany, musi by¢ wiec kazdorazowo poddawane ocenie in casu.
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3. Powszechna znajomos¢ znaku towarowego na gruncie polskiego
orzecznictwa i doktryny

Z powodu braku normatywnej definicji znaku towarowego powszechnie znanego zasadnym
jest odwotanie sie w tej materii do orzecznictwa oraz doktryny.

Znak towarowy powszechnie znany to znak dobrze utrwalony w swiadomosci odbiorcow,
identyfikujgcy towar lub ustuge nim sygnowane z okreslonym przedsiebiorstwem, na obszarze RP
lub jej znacznej czesci [por. wyrok SN z dnia 29 listopada 1984 r., i CR 357/84; wyrok ETS z dnia
22 listopada 2007 r., C-328/06 Alfredo Nieto Nuno p. Leonci Monlleé Franquet].

Na gruncie polskiej doktryny iorzecznictwa mozna wyodrebni¢ réine modele oceny
czynnikéw branych pod uwage przy okresleniu, czy znak uzyskat miano powszechnie znanego,
a wiec znaku chronionego z uwagi na jego uzywanie w obrocie.

Za znak powszechnie znany uwaza sie znak znany co najmniej pofowie potencjalnych
nabywcow towardw. Nie jest uznawany za niezbedny symptom notoryjnosci automatyzm
utozsamiania znaku z symbolem jakosci sygnowanego nim towaru. Jego wystgpienie sprzyja
uznaniu znaku za powszechnie znany. Ocena notoryjnosci dokonywana jest z punktu widzenia
innych kryteridw niz jako$¢ towardw, ktore znak pokrywa, choé¢ moze byé jednym z nich [wyrok
WSA z dnia 8 sierpnia 2007 r., VI SA/Wa 757/07].

»(...) [Clharakterystyke znaku powszechnie znanego wyznaczajg dwa elementy. Pierwszy
z nich faczy sie z funkcjg jaka spetnia znak, tj. funkcjg oznaczania pochodzenia (odrézniajgca). Drugi
z nich, nabycie ochrony, nie zalezy od rejestracji, ale wymaga, aby w wyniku uzywania znaku stat sie
on powszechnie znany. Kryteria oceny upowszechnienia sie znaku to m.in.: czas uzywania znaku
jako wyktadnik mozliwosci zapadniecia znaku w $wiadomosci kupujgcych, sytuacja towaru na rynku
(jego ilos¢, dostepnosé, sposéb izasieg dystrybucji), kampanie reklamowe, czas ich trwania
i ekspansywnos$¢ oraz sita odrdzniajgca znaku. Wszystkie wymienione kryteria powszechnej
znajomosci znaku wymagajg istnienia substratu znaku, jego nosnika w postaci towardow, na ktére
nakfadany jest znak towarowy lub ustug, ktére sg oferowane lub swiadczone pod tym znakiem”
[wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 r., VI SA/Wa 2458/11].

Podczas oceniania powszechnej znajomosci znaku nalezy brac¢ pod uwage m.in. nastepujace
kryteria [por. wyrok WSA z dnia 8 sierpnia 2007 r., VI SA/Wa 757/07]:

— czas uzywania znaku, jako wyktadnik mozliwosci zapadniecia znaku w $wiadomosci

kupujacych;

— sytuacja towaru na rynku (jego ilo$¢, dostepnosé, sposdb i zasieg dystrybucji);

— kampanie reklamowe, a zwtaszcza ich formy, czas trwania i ekspansywnos¢;

— sita odrdzniajaca znaku.

Nalezy dodaé¢, ze zadna z wymienionych okolicznosci nie ma znaczenia nadrzednego, kazda
odgrywa¢ moze réwnie wazng role dla oceny powszechnej znajomosci znaku towarowego.
Okolicznosci te mogg wspdtistnie¢ obok siebie i wzajemnie sie uzupetniaé, pozwalajgc na przyjecie,
ze przestanka powszechnej znajomosci znaku wczesniejszego zostata spetniona i wykazana przez
wnoszgcego sprzeciw [por. Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, pod red. A. Michalaka,
Warszawa 2016].

Istotne znaczenie przy ustalaniu notoryjnosci znaku towarowego ma réwniez ustalenie
relewantnego kregu odbiorcow. Relewantny krag odbiorcow stanowig rzeczywisci i potencjalni
odbiorcy zainteresowani konkretnym towarem lub ustugg oznaczonymi danym znakiem
towarowym. Okreslenie relewantnego kregu odbiorcow wigze sie z koniecznoscig okreslenia
stopnia znajomosci znaku towarowego, jaki jest wymagany dla jego notoryjnosci. Przewaza
wyrazany w doktrynie iorzecznictwie poglad, ze za znak notoryjny uznaje sie znak znany co
najmniej potowie potencjalnych nabywcéw.
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4. Ochrona znaku towarowego powszechnie znanego na gruncie polskich
przepiséw

Zgodnie z art. 132 ust. pkt 5 ,po rozpatrzeniu sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 152 ust. 1
pwp lub art. 1527 ust. 1 pwp, uznanego za zasadny nie udziela sie prawa ochronnego na znak
towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, ktéry przed datg wedtug ktdrej oznacza
sie pierwszenstwo do uzyskania prawa ochronnego byt w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie
znany iuzywany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towardw identycznych lub
podobnych pochodzacych od innej osoby, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btad,
ktére obejmuje, w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku zgtoszonego ze znakiem powszechnie
znanym”.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, w ktérym jako wczesniejsze prawo zostanie wskazany
znak powszechnie znany, Urzad dokonuje analizy czterech przestanek:

— znak stanowiacy podstawe sprzeciwu musi by¢ znakiem powszechnie znanym,;

— znaki zgtoszony istanowigcy podstawe sprzeciwu sg przeznaczone do oznaczania

identycznych lub podobnych towardéw;

— znaki zgtoszony istanowigcy podstawe sprzeciwu sg oznaczeniami identycznymi lub

podobnymi;

— zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcdw w btgd, ktére obejmuje, w szczegdlnosci

ryzyko skojarzenia znaku zgtoszonego ze znakiem powszechnie znanym
[zob. takze rozdziat Il — Identycznos¢ lub podobieristwo do wczesniejszego znaku towarowego
przeznaczonego do oznaczania identycznych lub podobnych towardow].

Nalezy podkreslié¢, ze dla zasad oceny podobierstwa towaréw lub ustug i podobienstwa
oznaczen stosuje sie ogdlne zasady oceny podobieristwa, majace zastosowanie dla przeszkody z art.
132 ust. 1 pkt 3 ustawy pwp, jednak w Swietle art. 6bis Konwencji paryskiej oraz art. 5 Dyrektywy
2015/2436 podobienstwo powinno by¢ rozpatrywane z uwzglednieniem tego, czy znak zgtoszony
stanowi odtworzenie, nasladownictwo Iub ttumaczenie znaku wczedniejszego zachodzace
w zakresie istotnej czesci znaku [por. Prawo wtfasnosci przemystowej. Komentarz, pod red.
J. Sienczyto-Chlabicz, Warszawa 2020].
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